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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:79212
Por la cual se deniega una patente de invencion para una solicitud divisional

Rad. PCT/15-201282

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 bajo el N° 15-
201282-00000-0000 del 27 de agosto de 2015, la sociedad Monsanto Technology LLC.,
presentd una division de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante
escrito radicado bajo N° 13-250534-00008-0000, la cual entré a fase nacional bajo la
solicitud de patente de invencion titulada “ELEMENTOS DE REGULACION DE
PLANTAS Y SUS USOS”, que corresponde a la solicitud internacional
PTC/US2012/029990 del 21 de marzo de 2012.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 36 de la Decisién 486 es
posible dividir la solicitud en cualquier momento del tramite siempre y cuando no
implique una ampliacion de la divulgacion comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que la mencionada solicitud inicial fue publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 680 el 29 de noviembre de 2013, sin que se hubiera presentado
oposicion por parte de terceros.

CUARTO: Que la materia contenida en el capitulo reivindicatorio de la solicitud divisional
N°15-201282-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el capitulo
reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el nimero 13-250534-00006-
0000, como se ensefia a continuacion:
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CAPITULO REIVINDICATORIO
DIVISIONAL
No 15-201282-00000-0000

CAPITULO REIVINDICATORIO
(MODIFICADO) SOLICITUD PARENTAL
No. 13-250534-00006-0000

Reiv. 1. Una célula de planta transgénica
gque comprende una molécula de ADN
heter6loga que comprende una secuencia
seleccionada del grupo que consiste en: a)
una secuencia con al menos 85 por ciento
de identidad de secuencia con cualquiera de
SEQ ID NOs: 1 - 16; b) una secuencia que
comprende cualquiera de SEQ ID NOs: 1 -
16; y c) un fragmento de cualquiera de SEQ
ID NOs: 1 - 16, en donde dicha secuencia

Reiv. 7. Una célula de planta transgénica que
comprende una molécula de ADN heter6loga
gue comprende una secuencia seleccionada
del grupo que consiste en: a) una secuencia
con al menos 85 por ciento de identidad de
secuencia con cualquiera de SEQ ID NOs: 1 -
16; b) una secuencia que comprende
cualquiera de SEQ ID NOs: 1 - 16; y ¢) un
fragmento de cualquiera de SEQ ID NOs: 1-
16, en donde dicha secuencia esta ligada

esta ligada operativamente con una | operativamente con una molécula de
molécula de polinucleétido transcribible | polinucleétido transcribible heteréloga.
heterdloga.

Reiv. 2. La célula de planta transgénica de
acuerdo con la reivindicacién 1, en donde
dicha célula de planta transgénica es una
célula de planta monocotiledénea.

Reiv. 8. La célula de planta transgénica de
acuerdo con la reivindicacion 7, en donde
dicha célula de planta transgénica es una
célula de planta monocotiledénea.

Reiv. 3. La célula de planta transgénica de
acuerdo con la reivindicacién 1, en donde
dicha célula de planta transgénica es una
célula de planta dicotiledénea.

Reiv. 9. La célula de planta transgénica de
acuerdo con la reivindicacion 7, en donde
dicha célula de planta transgénica es una
célula de planta dicotiledénea.

Reiv. 4. Un producto de consumo que
comprende la molécula de ADN de acuerdo
con la reivindicacioén 1.

Reiv. 10. Un producto de consumo que
comprende la molécula de ADN de acuerdo
con la reivindicacion 1.

Reiv. 5. El producto de consumo de acuerdo
con la reivindicacion 4, en donde el producto
de consumo es concentrado de proteina,
aislado de proteina, grano, almidon,
semillas, comida, harina, biomasa o aceite
de semillas

Reiv. 11. El producto de consumo de acuerdo
con la reivindicacién 10, en donde el producto
de consumo es concentrado de proteina,
aislado de proteina, grano, almidén, semillas,
comida, harina, biomasa o aceite de semillas

QUINTO: Que la materia contenida en el capitulo reivindicatorio de la solicitud divisional
N° No 15-201282-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el capitulo
reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo los numero 13-250534-00006-
0000, la cual ya habia sido evaluada en:

- El capitulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 13-250534-
00006-0000 mediante examen de fondo comunicado a través del Oficio 6059, en los
términos del articulo 45 de la Decisidon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
notificado por fijacion en lista el 02 de junio de 2015.
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En el primer caso, la sociedad Monsanto Technology LLC., mediante escrito radicado
bajo el N° 13-250534-00009-0000 del 27 de agosto de 2015, respondié oportunamente
el requerimiento formulado y presenté aclaraciones, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo, Oficio 6059.

SEXTO: 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.”

SEPTIMO: Que por otra parte el articulo 20 literal (c) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina sefiala que no seran patentables: “c) las plantas, los animales
y los procedimientos esencialmente biologicos para la produccion de plantas o
animales que no sean procedimientos no biolégicos o microbioldgicos”.

En cuanto a las reivindicaciones 1 - 3 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 15-
0201282-00000-0000, no se ajustan a los pardmetros establecidos en el articulo citado,
por cuanto el objeto reclamado por la solicitante hace referencia a células de plantas
transgénicas, se entiende que dichas células hacen parte de una planta completa,
comprendiendo dicha planta de cultivo una pluralidad de células vegetales, por lo cual
el alcance de estas reivindicaciones es una excepcion a la patentabilidad de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 lit. ¢) de la referida Decision 486

En cuanto a las reivindicaciones 4 y 5 hacen referencia a un producto de consumo tal
como una semilla, obtenida a partir de plantas transgénicas, la cual es materia que
puede ser protegida en Colombia por derecho de obtentor concedido por el Instituto
Colombiano Agropecuario — ICA.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, se modifica el titulo el cual
quedara de la siguiente manera: “ELEMENTOS DE REGULACION DE PLANTAS".

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente
de Industria y Comercio,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la solicitud divisional
relacionada con la creacion titulada “ELEMENTOS DE REGULACION DE PLANTAS".
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
Monsanto Technology LLC., advirtiendole 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 30 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elabord: Mario Andres Forero

Revis6: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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