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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14­136345­  ­2
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 519   TRASLADOINFORME                   

FECHA:  2015­05­19 18:40:32
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   15

Como resultado del examen de fondo realizado,  con fundamento en el  Artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: 14-0136345-00000-0000 25/Junio/2014
Reivindicaciones: 14-0136345-00000-0000 25/Junio/2014
Dibujos: 14-0136345-00000-0000 25/Junio/2014
Secuencias: 14-0136345-00000-0000 25/Junio/2014
Prioridad: US 61/581,039 28/Diciembre/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo 
establecido  (Art.  9  D  486)  y  su  contenido  técnico  corresponde  con  el  de  la  prioridad 
reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 de la Circular Única para efectos del 
examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento 
de  comenzar  el  examen  para  las  reivindicaciones  adicionales;  esto  es  que  cuando la 
solicitud  contenga  más  de  diez  (10)  reivindicaciones  y  no  se  haya  pagado  la  tasa 
complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En la presente solicitud 
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se estudiaran las 23 reivindicaciones, ya que el solicitante cancelo la tasa de presentación 
de reivindicaciones adicionales. 

Título de la solicitud: “Defensa superior de Soja contra plantas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener plantas de soja 
tolerantes a patógenos

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona plantas transgénicas 
y métodos para  producir  plantas transgénicas  que incluyen los genes que codifican una 
carboxil metiltransferasa dependiente de S-adenosil-L-metionina (SAM) y una  esterasa de 
salicilato de metilo que confieren tolerancia a patógenos a las plantas de soja.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes 
(CIP): C07H 21/04, C12N 15/82.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1 y 2 no  se considera una invención, de acuerdo con el Art 
citado.

El objeto de las reivindicaciones 1 y 2 no se considera una invención, de acuerdo con el Art 
citado, por cuanto en su encabezado se identifica “una molécula de ácido nucleico aislada 
que  es  al  menos  un  80%  idéntica  a  la  SEQ  ID  NO:  1  o  2”,  pero  dichas  secuencias 
corresponden a genes no modificados o secuencias naturales de la planta de soja que ya 
han sido reportadas previamente. Esto se demuestra en el alineamiento NO: 1 de la SEQ ID 
NO: 1, el cual evidencia una identidad del 100% con la secuencia del mRNA codificante para 
la proteína metiltransferasa de ácido salicílico1. De igual manera un alineamiento NO: 2 con 
una secuencia del clon de soya JCVI-FLGm-22L32, evidencia que esta secuencia posee un 
99% de identidad con la SEQ ID NO: 1. Por lo cual, dicha secuencia corresponde a material 
biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado, por lo 
anterior se concluye que la molécula de ácido nucleico no puede ser objeto de patente de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 lit. b) de la referida Decisión 486.

Alineamiento NO: 1

1 En línea: http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/EU818946&range=1-1000
2 En línea: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/255645161?
report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=F9K5KACJ014 (Cheung,F., et al. Plant Genomics, J. Craig 
Venter Institute. (Genbank sequence) “Soybean clone JCVI-FLGm-22L3 06/Agosto/2009) (GI:255645161)”
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Alineamiento NO: 2
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5. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones  5, 10-12, 15, 16,18-22 no es patentable de acuerdo con el 
Art citado.

El objeto de la reivindicación 5 no es patentable de acuerdo con el Art. citado ya que hace 
referencia a “una célula aislada” y esta no se define en términos de una línea celular, por lo 
que el alcance de esta reivindicación constituye una excepción a la patentabilidad.

El objeto de las reivindicaciones 10, 12, 18 y 19 - 22 no es patentable de acuerdo con el Art. 
Citado ya que reclaman:  “una planta...”,  “una semilla”  o “una célula o tejido vegetal”.  Se 
entiende que las células hacen parte de una planta completa, tal y como se describe en la 
reivindicación 20 “…donde la célula o el tejido vegetal es de una dicotiledónea”. Por lo cual 
el alcance de estas reivindicaciones es una exclusión a la patentabilidad.

6. De la solicitud de patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

1­ La  reivindicación  3  no  es  clara  debido  a  que  hace referencia  a  “un  vector  de 
expresión”, pero este no está definido estructuralmente. Se recuerda al solicitante que 
un  vector  debe  ser  descrito  en  términos  de  las  SEQ  IDs  que  los  constituyen 
estructuralmente.  Lo  mismo  aplica  para  las  reivindicaciones  6-9  las  cuales  hacen 
referencia a una construcción basada en una molécula de ácido nucleico pero no se 
proporcionan las secuencias que forman dicho constructo. 

2­ La reivindicación 13 no es clara ya que se encabeza como un método pero este no se 
define mediante una secuencia de pasos lógicos ó alguna condición específica en que 
debiera realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus características 
esenciales,  estructurales  o  funcionales,  en  este  caso  las  etapas  consecutivas 
necesarias  para  llevar  a  cabo  el  método.  Lo  anterior  aplica  también  para  las 
reivindicaciones 14 a 17.

3­ La reivindicación 23 no es clara ya que hace referencia a un método para obtener un 
producto vegetal de consumo, pero dicho método tiene como única etapa esencial 
obtener  la  planta  de  la  reivindicación  10,  y  se  define  en  términos  del  producto 
obtenido  y  no  a  través  de  los  pasos  secuenciales  necesarios  para  llegar  a  su 
elaboración u obtención. Por lo que se encuentra que en realidad reclama el producto 
que es un concentrado proteico, el cual no está caracterizado en su composición o 
estructura y además carece de sustento en la descripción.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos 
inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1. Grupo  Inventivo  I:  Una  molécula  de  ácido  nucleíco,  un  vector  de  expresión,  una 
construcción,  un  método  para  producir  una  planta  transgénica  o  para  mejorar  la 
resistencia a plagas que involucra alguna de las SEQ ID NO: 1, 2 ,3 o 4
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2. Grupo Inventivo II:  Un método para producir un producto vegetal  de consumo que 
comprende obtener la planta transgénica transformada, o una parte de ella.

Por otra parte, el  grupo inventivo II, no se encuentra sustentado en ninguno de los ejemplos 
divulgados la descripción.

Ya que no hay  una característica común en las invenciones, que se pueda considerar un 
elemento técnico particular, no se puede identificar una relación técnica entre el contenido 
de las grupos inventivos I y II. Por lo tanto, no hay unidad de invención.

Se  sugiere  presentar  las  solicitudes  divisionales  que  considere  necesarias,  o  limitar  la 
solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. 

8. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de 
prioridad:  28  de  diciembre  de   2011,  y  se  encontraron  los  siguientes  documentos  que 
anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación*

D1

Chen F., et al. Submission to 
the INSDC. Department of 

Plant Sciences, University of 
Tennessee. (EMBL 

sequence)

“Glycine max salicylic acid methyl 
transferase-like protein (SABATH2) 
mRNA, complete cds (EU818946.1)”

12/Junio/2008

D2 US 2003/0233670
“Gene sequences and uses thereof in 

plants”
18/Diciembre/2003

D3 PCT/US98/19217
“Microbial genes for secreted beta-

glucuronidases, gene products and uses 
thereof”

09/Septiembre/1998

D4
Vickers, C.E. et al, 

Biotechnol. Lett. 29 (11), 
1793-1796 (2007)

“pGFPGUSPlus, a new binary vector for 
gene expression studies and optimizing 

transformation systems in plants”
26/Octubre/2007

El documento D11 divulga la secuencia del mRNA codificante para la proteína ácido salicílico 
metil transferasa (SABATH2) (todo el documento).

El documento D23 Divulga una invención que provee polinucleótidos, proteínas, polipéptidos 
(SEQ ID NOs: 1 a 368), y su uso en la producción de plantas transgénicas para generar 
plantas  con  propiedades  mejoradas.  Se  divulgan  adicionalmente  métodos  para  producir 
plantas transgénicas que poseen propiedades mejoradas con fenotipos deseables. (Pág. 1, 
Resumen (57)).

El documento D44 divulga genes y vectores que codifican una β-glucoronidasa microbiana 
que es secretada y sus usos (Pág. 1, Resumen (57))

El documento D55 divulga un vector binario pGFPGUSPlus para el estudio de la expresión de 
genes y la optimización de sistemas de transformación en plantas (todo el documento).

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

3  En línea:  http://www.lens.org/lens/patent/US_2003_0233670_A1/sequences/view/160?sp=Glycine
%20max&len=NT_3_5k_100k&p=1
4  En línea: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10529-007-9467-6
5  En línea: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/146325877?
report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=1&RID=F95U0UKE01R
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La reivindicación dependiente 4 divulga “Un vector de expresión que comprende la molécula 
de la reivindicación 2” (Radicado N° 14-0136345-00000-0000).

Características esenciales D3
Un vector de expresión que comprende la molécula de 

la reivindicación 2
La secuencia de ADN del inserto de pRAJal7.1 es 
presentada en la figura 1A (Pág. 14 y 53, Fig. 1A)

Las características esenciales de la reivindicación 3, ya habían sido divulgadas previamente 
en el documento D3, el cual enseña la secuencia del vector pCAMBIA (Pág. 53, Fig. 1A) la 
cual posee una identidad del 100% con la SEQ ID NO: 3 de la presente solicitud como lo 
muestra el alineamiento NO: 4. En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva o carece 
de novedad, según lo divulgado en el documento D3.

Alineamiento NO: 4
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Las reivindicaciones dependientes 4 a 9 no mencionan alguna característica que haga nueva 
a la invención de la reivindicación 3, por lo cual se considera que no es nueva.

La reivindicación dependiente 3 divulga “Un vector de expresión que comprende la molécula 
de la reivindicación 2” (Radicado N° 14-0136345-00000-0000).

Características esenciales D4
Un vector de expresión que 
comprende la molécula de la 
reivindicación 2

La secuencia anotada totalmente del vector pGFPGUSPlus puede 
ser encontrada en GenBank bajo el número de accesión  EF546437 
(Pág. 1795, Fig. 1)

Las características esenciales de la reivindicación 3 ya habían sido divulgadas previamente 
en el documento D4, el cual enseña la secuencia completa del vector pGFPGUSPlus, la cual 
puede ser encontrada en GenBank bajo el número de accesión  EF546437 (Pág. 1795, Fig. 
1), dicha secuencia  posee una identidad del 100% con la SEQ ID NO: 4 de la presente 
solicitud como lo muestra el alineamiento NO: 5 en la parte inferior. En consecuencia, la 
reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D5.

Alineamiento NO: 5
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Las reivindicaciones dependiente 4 a 9 no mencionan alguna característica que haga nueva 
a la invención de la reivindicación 3, por lo cual se considera que no es nueva.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La  reivindicación  13  consiste  en  “Un método  para  producir  una  planta  transgénica  que  
comprende transformar una célula o tejido vegetal con la construcción de cualquiera de las 
reivindicaciones 6 a 9” (Radicado N° 14-0136345-00000-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D2 D1

Un método para producir  una 
planta transgénica

La invención provee métodos de 
producción  de  plantas 
transgénicas  fértiles  (Pág.  1, 
Resumen (57))

No se menciona

Transformar una célula o tejido 
vegetal con la construcción de 
la reivindicación 6 a 9

La transformación  de una célula 
receptora  con  uno  o  más 
constructos  de  transformación 
(Pág. 8, Párr. [0086])

Se  divulga  la  secuencia  del  mRNA 
codificante  para  la  proteína 
metiltransferasa  de  acido  salicílico.
(todo el documento)

El documento D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la reivindicación 13, ya 
que  divulga  métodos  de  transformación  de  plantas  y  constructos  recombinantes, 
adicionalmente divulga la secuencia SEQ ID NO: 160, que presenta una identidad del 92% 
con la SEQ ID NO: 1 de la solicitud como lo muestra el Alineamiento NO: 6 de la parte 
inferior.

Alineamiento NO: 6
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La diferencia entre el método de la reivindicación 13 y el procedimiento de D2 consiste en 
que el método de la solicitud comprende la inserción de un constructo que contiene la SEQ 
ID NO 1 que el documento D2 no divulga.

No se evidencia un efecto técnico asociado a la inserción de un constructo que contiene la 
SEQ ID NO: 1 debido a que, el documento D2 ya divulga plantas modificadas con genes que 
codifican una proteína que presenta la misma actividad. 

Por lo tanto el problema técnico que pretende resolver esta invención se puede formular así: 
“como diseñar un método alternativo al divulgado en el documento D2 para la obtención de 
plantas con resistencia a patógenos”.

Sin embargo, la SEQ ID NO: 1 ya había sido divulgada previamente en el documento D1, 
que enseña la secuencia del mRNA codificante para la proteína metiltransferasa de ácido 
salicílico, la proteína codificada por dicho gen ha mostrado conferir resistencia a las plantas 
que lo expresan contra patógenos (todo el documento).

En  consecuencia,  la  persona  del  oficio  normalmente  versada  en  la  materia  incluiría  la 
secuencia divulgada en el documento D1 en el método divulgado por el documento D2, para 
llegar así al método de la reivindicación 13 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.
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Las  reivindicación 14  no  menciona  alguna  característica  técnica  que  haga  inventivo  el 
método  de  la  reivindicación  13,  ya  que  se  encabeza  como  un  método  para  mejorar  la 
resistencia, pero comprende los mismos pasos esenciales de la reivindicación 13. Por lo cual 
se considera obvia, esto mismo aplica para las reivindicaciones dependientes 15 y 16.

Conclusión:
La reivindicación 13 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito 
de nivel inventivo (Art. 18).

10.Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Íte
m

Documento
Reivindicaciones 

afectadas
Requisito que afecta

D1
Chen F, et al. Submission to the INSDC. 

Department of Plant Sciences, University of 
Tennessee. (EMBL sequence

6 a 9 
13 a 22

Novedad
Nivel inventivo

D2 US 2003/0233670 A1 6 a 9 Novedad
D3 PCT/US98/19217 3 y 4 Novedad

D4
Vickers, C.E.et al, Biotechnol. Lett. 29 (11), 

1793-1796 (2007)
3 y 4 Novedad



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina,  se  le  indica  que  debe  dar  respuesta  dentro  del  término  de  sesenta  (60)  días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. 
En caso de no dar  respuesta  al  presente  requerimiento,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60) días  para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara 
a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2015-05-26

Elaboró: Paula Andrea Moreno Gonzalez
Revisó: Sandra Carolina Crespo 
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