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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/15-201255

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral
34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 79211 del 30 de Septiembre de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegdé la patente de invencién a la creacion
denominada: “ELEMENTOS DE REGULACION DE PLANTAS”, con fundamento en el
articulo 20 literal c) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar
gue la materia de las reivindicaciones 1 a 5 comprende una excepcion a la patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de Noviembre de 2015,
con el No. 15-201255-00004-0000, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la sociedad MONSANTO TECHNOLOGY LLC, interpuso recurso de reposicion
contra la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacion se
sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que presenta un nuevo capitulo
reivindicatorio conformado por cinco (5) clausulas que modifica en su totalidad el
presentado con anticipacion a la decision del Despacho, con la cual se busca diferenciar la
materia reivindicada respecto de la incorporada en la solicitud madre. Agrega que la
modificacion no implica ampliacion de la divulgacion contenida en la solicitud inicial y que
el rechazo a la solicitud divisional se basa en la aplicacion inapropiada de la legislacion
vigente.

Al referirse al oficio No. 6057, correspondiente al estudio de fondo realizado en el caso de
la solicitud parental, la recurrente manifiesta que sugirid presentar las solicitudes
divisionales que la solicitante considerara pertinentes y que al haber destinado una parte
de la totalidad de la materia inicialmente presentada en la solicitud original se cre6 una
division real de la materia. La recurrente refuerza su argumento al sefialar que no se debe
comparar la materia de la division con la originalmente presentada, por cuanto en la
solicitud parental se restringié el concepto inventivo a uno diferente del presentado en el
caso de la solicitud divisional. A continuacion, la recurrente manifiesta que en ningun
momento se busca el doble patentamiento para el mismo objeto, dado que esta practica no
representa una ventaja para la solicitante. Y finaliza indicando que la comparacion debe
realizarse entre la materia cobijada para la solicitud madre y las solicitudes divisionales que
de ella provengan.

Frente a las objeciones relacionadas con la excepcion a la patentabilidad, la recurrente
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sefiala que bajo el régimen andino el material bioldgico modificado es patentable y cita
para ello el articulo 15 de la Decision 486. En particular la recurrente sefiala que las células
de planta transgénicas reclamadas comprenden moléculas de ADN recombinantes que son
heterdlogas, por lo que no representan una planta o parte de la misma existente en la
naturaleza, por lo que debe estudiarse la materia y evaluar su patentabilidad, en razéon a
gue se trata de células de planta modificadas.

En cuanto al contenido de las reivindicaciones 4 y 5 la recurrente indica que el producto de
consumo no es regenerable y que elimind el término “semilla” del pliego reivindicatorio, por
lo que los productos de consumo ahora reivindicados no pueden ser protegidos bajo el
sistema UPOV.

Por otra parte, la recurrente argumenta que no comprende por qué se realiza un estudio
comparativo entre la materia inicialmente presentada y la correspondiente a la division y no
entre la materia actualmente bajo estudio en la solicitud madre y la destinada a la
divisional. A continuacion, la recurrente manifiesta que la persona medianamente versada
en la materia podria establecer sin dificultad que las materias no se superponen, por lo que
la solicitud divisional es producto de una division real de la materia inicialmente
presentada, con lo cual se cumple a cabalidad con lo establecido en el articulo 36 de la
Decision 486. La recurrente sefala que el espiritu de la normativa es el de permitir la
divisién de la materia inicialmente presentada, lo que es aplicable cuando en la solicitud
madre se ha realizado una limitacion de la misma y se busca proteccion para un objeto
igualmente cobijado por la solicitud inicial.

Finalmente, la recurrente sefiala que el derecho al debido proceso es un principio
fundamental en la legislacion colombiana, por lo que rechazar una solicitud sin darle la
posibilidad al solicitante de realizar comentarios o defenderla es una grave violacion,
asimismo sefiala que en la Decision 486 no se establecen condiciones bajo las cuales se
puedan rechazar de plano las divisionales sin dar oportunidad a la solicitante de defender
la division. Y sefiala a continuacion que la decision del Despacho va en contravia del
criterio de igualdad que debe ser aplicado a todas las solicitudes y que se debe conceder
la misma oportunidad al solicitante de proteger los otros grupos inventivos cobijados por la
solicitud inicial.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto, teniendo en cuenta los argumentos de la recurrente en
los siguientes términos:

Mediante radicado bajo el No. 15-201255-00004-0000 del 12 de Noviembre de 2015, la
recurrente aporta un nuevo pliego reivindicatorio, donde sefiala que el objeto y alcance de
la materia reivindicada corresponde a: una célula de planta transgénica que comprende
una molécula de ADN heterdloga que comprende una secuencia seleccionada del grupo

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra13 No. 27-00 pisos1, 3, 4,5, 6,7 y 10- PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co- Bogotd D.C., Colombia
@ [consd

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Pdgina web: www sic.gov.co Linea gratuita a nivel nacional: 018000 310165
Centro de atencion telefdnica en Bogotd: 5920400 Kiosco Informdtico Centro Comercial Gran Estacién en Bogotd




./ Industria y Comercio TODOS PORUN
rJSUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsOLUCION N0:14654
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/15-201255

que consiste en: a) una secuencia con al menos el 85% de identidad con cualquiera de las
SEQ ID NO: 79, 80, 99 y 100; b) una secuencia que comprende cualquiera de las SEQ ID
NO: 79, 80, 99 y 100 y c) un fragmento de cualquiera de SEQ ID NO: 79, 80, 99 y 100, en
donde dicha secuencia esta ligada operativamente a una molécula de polinucleotido
heteréloga y transcribible, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3 y donde la célula de
planta transgénica es monocotiledonea o dicotiledonea. Asimismo, el capitulo
reivindicatorio incluye el producto de consumo no regenerable fabricado con base en la
planta transgénica, como por ejemplo: un concentrado de proteina, aislado de proteina,
grano, almidén, comida, harina, biomasa o aceite de semillas, en las reivindicaciones 4 y 5.

De esta manera, al contrastar los dos pliegos reivindicatorios este Despacho encuentra
gue la modificacion consiste en haber introducido la expresion “no regenerable” en el caso
del producto de consumo y en haber eliminado la referencia a la semilla, sin embargo
continda solicitando exclusividad para una célula de planta transgénica previamente
evaluada como se demostrara en adelante.

Vale destacar en este punto que la solicitud en estudio 15-201255 se presenta en la forma
de una divisién de solicitud que tiene como punto de partida el radicado bajo el No. 15-
0088839-00002-0000 de fecha 27 de agosto de 2015, allegado al Despacho con motivo de
la respuesta al Oficio 6057 comunicado el 29 de mayo de 2015. En el precitado Oficio se
requirio a la solicitante para que corrigiera las fallas en cuanto a la unidad de invencién de
la solicitud 15-088839, con la sugerencia de los grupos inventivos que presentan relacion
con las secuencias 79, 80, 99 y 100 como moléculas de ADN recombinante, lo anterior,
teniendo en cuenta que las secuencias 79, 80, 99 y 100 son constructos de ADN obtenidos
a partir del enlace de secuencias promotoras, intrones y secuencias lider modificadas
(EXP) y derivadas del sistema promotor de ubiquitina de la especie Coix lacryma-jobi, para
regular la expresion de transgenes de interés (Gus y CP4 EPSPS) en plantas como: maiz,
trigo y cafia de azucar.

En este sentido, las secuencias a través de las cuales se caracteriza la célula de planta
transgénica monocotiledonea o dicotiledénea obtenida, comprenden los siguientes
segmentos enlazados (Tabla 1, Pags. 69, 72, 76 y 77 de la memoria descriptiva):

1.SEQ ID NO. 79. EXP-Cl.Ubg1:1:1 (1940bp)
Compuesta por: P-Cl.Ubg1-1:1:1 (SEQ ID NO. 80); L-Cl.Ubg1-1:1:1 (SEQ ID NO. 81) e I-
Cl.Ubgl1-1:1:1 (SEQ ID NO. 82).
Constructos de plasmidos y amplicones que comprenden EXP: pMON140889,
PMON140913, pMON129221, pMON146795, pMON146796, pMON146797, pMON146798,
PMON146799, pMON132047, pMON146800, pMON146801 y pMON146802.

2.SEQ ID NO. 80. P-Cl.Ubg1-1:1:1 (Promotor) (837bp)
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3. SEQ ID NO. 99. EXP-CIl.Ubg1:1:18 (99bp)

Compuesta por: P-Cl.Ubg1-1:1:1 (SEQ ID NO. 80); L-Cl.Ubqg1-1:1:1 (SEQ ID NO. 81) e I-
Cl.Ubg1-1:1:7 (SEQ ID NO. 92)

Constructos de plasmidos y amplicones que comprenden EXP: pMON146795.

4. SEQ ID NO. 100. EXP-CI.Ubq1-1:1:19 (1943bp)

Compuesta por: P-Cl.Ubg1-1:1:1 (SEQ ID NO. 80); L-Cl.Ubg1-1:1:1 (SEQ ID NO. 81) e I-
Cl.Ubg1-1:1:8 (SEQ ID NO. 101)

Constructos de plasmidos y amplicones que comprenden EXP: pMON146796.

Al respecto es del caso sefalar que el requerimiento de unidad de invencion se formuld
considerando los productos que son elegibles para estudio de patentabilidad, teniendo en
cuenta las categorias inventivas establecidas en el articulo 14 de la Decisién 486: producto
y procedimiento. Por tal razoén, en el Oficio 6057 del 29 de mayo de 2015 se indico que el
primer grupo correspondia a las moléculas de ADN recombinante (constructos de C.
lacryma-jobi) y el segundo grupo, al producto de consumo, aun cuando frente a este
segundo grupo se indicé la falta de sustento, por cuanto la memoria descriptiva de la
solicitud no hace referencia al disefio y desarrollo de un producto alimenticio elaborado a
partir de maiz, trigo o cafla de azUcar modificada con el constructo, ni frente a sus
propiedades y por otra parte, el problema técnico no se planteo en este sentido.

También es importante sefialar que el Despacho nunca menciond un grupo inventivo
asociado a los elementos de propagacion de una planta, como es el caso de la célula de
planta monocotiledénea o dicotiledonea, como pretende plantearlo la recurrente, razon por
la cual, el argumento en este sentido carece de validez, por cuanto aun cuando la
solicitante puede presentar una division de solicitud, esto no implica que el Despacho esté
obligado a estudiar y conceder el privilegio de patente para un objeto exceptuado de
patentabilidad, como es el caso de una planta transgénica, ya que como lo establece el
articulo 20 literal c) de la Decisién 486 existe una prohibicion para el patentamiento de
plantas.

Ahora bien, la prohibicion de patentar una variedad de planta obtenida por recombinacion
de una secuencia heter6loga, estriba en que existe un sistema sui generis para su
proteccion en Colombia, comprendido en la Decision 345 de 1993 que define el concepto
de variedad y material. Frente al concepto de material indica que corresponde al material
de reproduccién o de multiplicacion vegetativa en cualquier forma, tal es el caso de una
célula; el producto de la cosecha, incluidos partes enteras y las partes de las plantas y todo
producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. A continuacion, se
indica que el titular de un derecho de obtentor de variedad vegetal tiene la facultad de
impedir que terceros realicen actos respecto del material de reproduccion, propagacion o
multiplicacion de la variedad protegida (literales a) al i), por lo anterior, este Despacho no
considera valido el argumento de la recurrente en este sentido.
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La recurrente indica ademas que se debe aplicar el articulo 15 de la Decisién 486 que no
contempla al material biolégico modificado entre las exclusiones a la patentabilidad. Al
respecto es del caso sefalar que la Decision 486 contempla una prohibicion expresa frente
al patentamiento de plantas, por lo que este argumento no modifica la decisién del
Despacho de negar el privilegio de patente.

Frente al estudio comparativo que presenta la Resolucion impugnada es del caso
manifestar que en el considerando CUARTO se comparan los capitulos reivindicatorios
previamente estudiados por el Despacho. De hecho, en el aparte documentos estudiados,
incluido en el Oficio 6057, se indica el pliego reivindicatorio estudiado, en este caso el
incluido en la actuacion 15-088839-00000-0000 y se menciona que esta conformado por
11 clausulas, en donde las reivindicaciones 7 a 9 hacen referencia a la célula de planta
transgénica y las reivindicaciones 10 y 11 al producto de consumo, los dos caracterizados
por la presencia de secuencias heterdlogas identificadas como SEQ ID NO. 79, 80, 99 y
100. Este capitulo fue el que se contrastd frente al contenido de la solicitud divisional
radicada 15-201255-00000-0000 en la que se reivindicaban los mismos dos objetos y para
el cual se habian afectado por ser excepciones a la patentabilidad y por la falta de sustento
en el caso del producto de consumo.

Asi, el objetivo del considerando QUINTO, es indicar las etapas del procedimiento en las
gue la materia fue objeto de estudio y analisis, en el marco de la solicitud originaria 15-
088839 (Oficio 6057), por lo que las razones que dan lugar a la presentacién de una
division de solicitud no se fundamentan en una division real de materia sino en la
reproduccién en parte de una solicitud y de un objeto incorporado en un capitulo
reivindicatorio previamente analizado por el Despacho (15-088839-00000-0000), motivo
por el cual no existe violacion al debido proceso, en la medida que el Despacho ya se
pronuncié frente a la prohibicion de patentar los objetos reivindicados.

Ahora bien, en cuanto a la peticion de la recurrente para que el analisis comparativo se
realice entre el Ultimo capitulo reivindicatorio aportado para la solicitud 15-088839-00007-
0000 (presentado con motivo del recurso en la fecha 29 de Enero de 2016) en contraste
con el capitulo de la solicitud en estudio 15-201255-00004-0000 (presentado también con
motivo del recurso en la fecha 12 de noviembre de 2015) es del caso manifestar que tal y
como lo sefiala la recurrente, ahora no se presenta identidad de materia, por cuanto en el
primer caso se reclama proteccion para los constructos de ADN identificados por las SEQ
ID NO. 79, 80, 99 y 100 y en el presente caso, se reclama proteccion para las células de
plantas monocotiledoneas y dicotiledéneas modificadas por recombinacion de una
secuencia heteréloga identificada por las SEQ ID NO. 79, 80, 99 y 100 y el producto de
consumo. Sin embargo, esta situacion no obsta para que el Despacho reitere que ya se
pronuncié frente a la no patentabilidad de las células de plantas y el producto de consumo.
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Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio es materia
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no patentable y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decision impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y

Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucién No. 79211 del 30

de Septiembre de 2015, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
solicitante MONSANTO TECHNOLOGY LLC., advirtiéndole que contra ella no procede

recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Doctor(a)
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