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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado No. 12-152898-00000-0000 06/Septiembre/2012
Reivindicaciones: Radicado No. 12-152898-00000-0000 06/Septiembre/2012
Radicado No. 12-152898-00007-0000 09/Diciembre/2013
Radicado No. 12-152898-00011-0000 01/Abril/2014
Dibujos: Radicado No. 12-152898-00000-0000 06/Septiembre/2012
Secuencias: Radicado No. 12-152898-00000-0000 06/Septiembre/2012
Prioridades: US 61 311 762 08/Marzo/2008
US 61 349 807 28/Mayo/2010
US 61 381 556 10/Octubre/2010

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion 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. Presentacion de solicitud Fraccionaria (Art 36 D 486)
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Se acepta para examen la solicitud fraccionaria 14-069637, presentada mediante escrito

radicado No. 12-152898-00010-0000 en

la solicitud parental, porque no implica

ampliacién de la materia contenida en la solicitud inicial.

Sin embargo, la materia reclamada en dicha solicitud fraccionaria corresponde al mismo
objeto reclamado en la solicitud parental, existiendo superposicion de materia como se

indica a continuacion:

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL
No. 14-069637-00003-0000

CAPITULO  REIVINDICATORIO  SOLICITUD
PARENTAL No. 12-152898-00011-0000

Reiv. 1. Un método para potenciar la actividad
de un herbicida no polinucleotidico sobre una
planta en crecimiento CARACTERIZADO
PORQUE comprende: (a) aplicar tépicamente
sobre una superficie de la planta: (i) al menos un
ARN de doble cadena (ARNbc) no transcribible
gue comprende una secuencia que es
esencialmente  idéntica o  esencialmente
complementaria a una secuencia de 18 o mas
nucleétidos contiguos de un gen enddgeno de la
planta, donde el gen endégeno codifica una
proteina que es esencial para mantener el
crecimiento o la vida de la planta o que
proporciona resistencia al herbicida, y (ii) una
cantidad efectiva de un agente de transferencia
seleccionado del grupo que consiste de un
tensioactivo de organosilicona y un lipido
catibnico; y (b) aplicar el herbicida no
polinucleotidico a la planta; donde el gen
enddégeno comprende una secuencia que se
selecciona del grupo que consiste en las SEQ ID
NOs: 1-3, 37, 38, 40, 53, 59, 71, 225-238, 285-
287, 296- 299 y 314-320, donde el tensioactivo
de organosilicona es un copolimero de polieter y
silicona, y donde el agente de transferencia
posibilita que el al menos un ARNbc no
transcribible permee hacia el interior de una
célula de la planta e induzca la supresion del
gen endégeno, potenciando de esta manera la
actividad del herbicida no polinucleotidico sobre
la planta.

Reiv. 1. Un método para regular la expresiéon de un
gen objetivo en una planta mediante la trasferencia
de un ARN de doble cadena ARNbc no
transcribible que comprende una secuencia que es
esencialmente complementaria a una secuencia
codificante o no codificante del gen objetivo de la
planta, desde el exterior de una planta hacia el
interior de una célula de la planta,
CARACTERIZADO PORQUE comprende aplicar
una solucién entre 0.3 y 2 por ciento de peso un
tensioactivo de organosilicona y un un ARN de
doble cadena (ARNbc) no transcribible sobre la
superficie exterior de la planta donde el ARNbc se
transfiere desde la superficie exterior de la plnata al
interior de la célula de la planta, donde el ARNbc
no transcribible regula la expresion del gen objetivo
de la planta.

Reiv. 15. El método de la reivindicacion 1,
CARACTERIZADO PORQUE el gen endbégeno
codifica una proteina que se selecciona del grupo
gue consiste en 5- enolpiruvilshiquimato-3-fosfato
sintasa (EPSPS), una acetohidroxiacido sintasa o
una acetolactato sintasa (ALS), una acetil-
coenzima A  carboxilasa (ACCasa), una
dihidropteroato sintasa, una fitoeno desaturasa
(PDS), una protoporfirina 1X oxigenasa (PPO), una
hidroxifenilpiruvato  dioxigenasa (HPPD), una
glutamina sintasa (GS), una fenilalanina amonio
liasa (PAL), una proteina D1 de fotosistema II, un
factor de iniciacion de la traduccion (TIF), una
ATPasa dependiente de ADN (ddATPasa) y una
ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa
(RuBisCO).

Reiv. 17. El método de la reivindicacion 1,
CARACTERIZADO PORQUE ademéas comprende
aplicar un herbicida no polinucleétido.

Reiv. 18. El método de la reivindicacion 1,
CARACTERIZADO PORQUE el herbicida no
polinucleotidico se selecciona del grupo que
consiste en glifosato, dicamba, fosfinotricina,
bromoxinilo, ioxinilo o clorsulfurén.
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No. 14-069637-00003-0000

PARENTAL No. 12-152898-00011-0000

Reiv. 14. Una composicién herbicida liquida
adaptada para aplicacion topica sobre la
superficie exterior de una planta
CARACTERIZADA PORQUE comprende:

a. una cantidad efectiva de un agente de
transferencia seleccionado del grupo que
consiste en un tensioactivo de organosilicona y
un lipido cationico; y

b. al menos un ARNbc no transcribible, donde el
ARNbc no transcribible comprende una
secuencia nucleotidica que es esencialmente
idéntica o complementaria a al menos 18
nucleétidos contiguos de un gen endégeno o un
ARN transcripto de la planta, en donde el gen
enddégeno o el ARN transcripto codifica una
proteina que es esencial para mantener el
crecimiento o la vida de la planta o que le
confiere resistencia a herbicida a la planta,
donde el tensioactivo de organosilicona es un
copolimero de polieter y silicona, donde el gen
endégeno comprende una secuencia que se
selecciona del grupo que consiste en las SEQ ID
NOs: 1-3, 37, 38, 40, 53, 59, 71, 225-238, 285-
287, 296-299 y 314-320, y donde el agente de
transferencia posibilita que el al menos un
ARNbc no transcribible permee hacia el interior
de una célula de la planta.

Reiv. 19. Una composicion herbicida liquida
adaptada para aplicacién tépica sobre la superficie
exterior de una planta CARACTERIZADA
PORQUE comprende: entre 0.3 y 2 por ciento en
peso de un tensioactivo de organosilicona y al
menos un ARNbc no transcribible, donde el ARNbc
no transcribible comprende una secuencia
nucleotidica que es esencialmente idéntica o
complementaria a al menos 18 nuclebtidos
contiguos de un gen endégeno o un ARN
transcripto de la planta, y en donde el gen
endégeno o el ARN transcripto codifica una
proteina que es esencial para mantener el
crecimiento o la vida de la planta o que le confiere
resistencia a herbicida a la planta.

Reiv. 20. La composicién herbicida liquida de la
reivindicacion 19 CARACTERIZADA PORQUE el
gen enddégeno o ARN ftranscripto codifica una
proteina 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato sintasa
(EPSPS), una acetohidroxiacido sintasa o una
acetolactato sintasa (ALS), una acetil-coenzima A
carboxilasa (ACCasa), una dihidropteroato sintasa,
una fitoeno desaturasa (PDS), una protoporfirina IX
oxigenasa  (PPO), una hidroxifenilpiruvato
dioxigenasa (HPPD), una glutamina sintasa (GS),
una fenilalanina amonio liasa (PAL), una proteina

D1 de fotosistema I, un factor de iniciacion de la
traduccion (TIF), una ATPasa dependiente de ADN
(ddATPasa) o una ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa
oxigenasa (RuBisCO).

Se recuerda a la solicitante que es contrario a los principios que rigen las actuaciones
administrativas efectuar varios tramites sobre la misma materia de proteccion. El
documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT), en cuanto a solicitudes simultaneamente en tramitacion, incluidas las presentadas
en la misma fecha, menciona que “...existe el principio aceptado de que no se
concederan dos patentes al mismo solicitante para una invencion. Se puede permitir que
un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma
descripcion, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su
ambito, y se dirijan a un objeto diferente...” (Pag. 117, parr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo tanto, se invita a la solicitante que lleve a cabo una division real de la materia
reclamada en las dos solicitudes.

4. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo X de la
Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendrda en cuenta la tasa
pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y
no se haya pagado la tasa complementaria, solo se estudiaran las cubiertas por la tasa
pagada. En el presente caso se estudiaran las reivindicaciones 1 a 47 del capitulo
reivindicatorio (Radicado No. 12-152898-00011-0000).

Titulo de la solicitud: “Moléculas polinucleotidicas para regulacion genética en plantas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
moléculas y métodos para regular genes en plantas Utiles para controlar malezas
resistentes a herbicidas.
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Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para
regular la expresion de un gen objetivo en plantas mediante la transferencia de un ARNbc
no transcribible que comprende una secuencia que es esencialmente complementaria a
una secuencia codificante o no codificante del gen objetivo, donde el método comprende
aplicar 0.3 a 2 por ciento en peso de un tensioactivo de organosilicona y el ARNbc sobre
la superficie exterior de la planta.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): C12P 19/34, CO7H 21/04, C12N 15/113.

5. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio completo carece de claridad y concision, por cuanto:

1) Las reivindicaciones de procedimiento o método deben referirse a unas actividades

especificas, organizadas en una serie de pasos o etapas, donde se identifique
claramente el inicio y el fin del proceso y las condiciones necesarias para que se lleve a
cabo. El método de la reivindicacion 1, para regular la expresién de un gen objetivo en
una planta, consiste Unicamente en la aplicacién de una solucién 0.3 a 2 por ciento de
peso de un tensioactivo de organosilicona y de un ARNbc sobre la superficie exterior
de una planta. Esta definicion del método no permite tener claridad sobre la materia
reclamada ya que no indican las condiciones en que deben estar las plantas, las
caracteristicas esenciales de la solucién, ni las caracteristicas esenciales de los
ARNDc.

La referencia a una solucién de entre un 0.3 y 2 por ciento de peso de un tensioactivo
de organosilicona resulta ambigua, porque si se trata de una solucion esta debe estar
expresada en volumen. Ademas, si se va a expresar en términos de porcentaje de
soluto en la solucidon, es necesario reclamar el resto de componentes de la solucion,
puesto que si el surfactante comprende el 1% de la solucidén, deben indicarse los
componentes del 99% restante de la solucion.

La referencia a la aplicacion de un ARNbc no es concisa puesto que se debe indicar la
secuencia de dicho polinucléotido, y este debe estar relacionado por su numero de
identificacion SEQ ID NO.

La expresion “donde el ARNbc no transcribible se transfiere desde la superficie exterior
de la planta al interior de la planta, donde el ARNbc no transcribible regula la expresion
del gen objetivo de la planta” corresponde a un resultado a alcanzar, que no
proporciona alguna caracteristica técnica al método reclamado. Se sugiere reemplazar
por las caracteristicas técnicas que llevan a dicho resultado, en este caso, la secuencia
de nucledtidos de los ARNbc empleados en la solucion.

2)Una composicion debe estar definida en términos de sus elementos esenciales o
ingredientes (compuesto activo y excipientes) y las proporciones de los mismos. De
este modo, la composicién herbicida de la reivindicacion 19 carece de claridad y
concision puesto que hace referencia a un tensioactivo en un rango entre 0.3 y 2% de
peso, sin indicacién de los demas componentes de la solucion. Ademas, se refiere a al
menos un ARNbc, cuando no se ha indicado la secuencia de polinucleétidos de dicho
ARNDbc, la cual debe estar identificada por su numero de identificacion SEQ ID N°; ni
tampoco se ha indicado la cantidad de esta o estas moléculas de ARN en la
composicion. La expresion “en donde el gen enddgeno o el ARN transcripto codifica
una proteina que es esencial para mantener el crecimiento o la vida de la planta o que
le confiere resistencia a herbicida a la planta” no adiciona alguna caracteristica técnica
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esencial a la composicion, porque, de modo como fue indicado anteriormente, son los
ingredientes y sus proporciones los que caracterizan a una composicion.

En las reivindicaciones dependientes 22 — 24 y 27 — 29 es necesario definir las
proporciones de dichos ingredientes adiciones dentro de la composicion reclamada.

3) El método reclamado en la reivindicacion 31 es el mismo reclamado en la reivindicacion
17. A pesar de que el preambulo sea diferente, son las etapas las que caracterizan a
un procedimiento, y por ello se trata del mismo método. Para que se pueda entender
como un método diferente, es necesario que se proporcionen las secuencias de los
ARNbc empleadas en el método y que éstas sean diferenciales con respecto a las
incluidas en la reivindicacion 1.

4) El método de la reivindicacion 47 corresponde a una modalidad especifica del método
reclamado en las reivindicaciones 1 — 17. Se sugiere reemplazar por una reivindicaciéon
dependiente donde sélo se reclame los nanomoles de ARNbc aplicados a la planta.

Por dltimo, se reitera que la forma correcta de caracterizar los ARNbc es a partir de su
secuencia de nucledtidos y no a partir de los genes que regula, pues esto corresponde a
un resultado a alcanzar.

6. Determinacioén del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud

de prioridad: marzo 8 de 2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan
el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de
Publicacién
D4 US 6506559 “Genetic inhibition by double-stranded RNA” 14/Enero/2003
Wang et al. 2007 “Foliar uptake of pesticides-present status
DS and future challenge” Enero/2007

El documento D4! ensefia un procedimiento de introduccién de un ARN de doble cadena
en una célula viva para inhibir la expresion génica de un gen diana en esa célula. El
proceso puede ponerse en practica ex vivo o in vivo. La inhibicion es especifica de
secuencia porque las secuencias de nucleétidos del ARN duplex y de una porcién del gen
objetivo son idénticas (Resumen).

El documento D5? divulga que la permeabilidad y absorciéon de pesticidas en una gran
variedad de plantas se encuentra influenciada por un grupo de adyuvantes y por las
condiciones ambientales. Especificamente se menciona que las propiedades
fisicoquimicas del ingrediente activo, su tamafio molecular y lipoficidad determinan la
manera como penetra en el follaje de la planta, por lo que se recurre a sales de amonio y
tensioactivos como Silwet L-77 para mejorar el proceso de absorcion (Resumen, Pag. 4
Col. 1y Pag. 6 Col.1). (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)
Nivel inventivo (Art18 D486)
La reivindicacion 1 consiste en “Un método para regular la expresion de un gen objetivo

en una planta mediante la transferencia de un ARN de doble cadena (ARNbc)...".
(Radicado No. 12-152898-00011-0000).

1 https://www.google.com/patents/US6506559
2 https://goo.gl/kUFR5p
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D4

D5

Un método para regular Ila
expresién de un gen objetivo en
una planta

Un método para regular la
expresién de un gen objetivo
en una planta (Col. 4 In. 20 —
30)

comprende

comprende

aplicar una solucion de entre 0.3 y
un 2 en peso de un tensioactivo de
organosilicona y el ARNbc no
transcribible sobre la superficie
exterior de la planta

Bafiar una planta con una
solucibn que contiene el
ARNDbc (Col. 51In. 4 — 8) en
combinacion  con  aditivos
quimicos como surfactantes
(Col. 14 In. 26 — 29)

Infiltracion  directa de una
solucién pesticida a través de
los estomas de una planta
facilitada por tensioactivos de
organosilicona (Pag. 4 col. izq.
primer parrafo).

El documento D4 se considera en el estado de la técnica cercano a la invencién ya que
ensefla un procedimiento para inhibir la expresién de un gen objetivo en una célula de
cualquier organismo, incluido plantas monocotiledoneas, dicotiledéneas y gimnospermas
(Col. 8 In. 14 — 15). El proceso comprende la introduccion de una concentracién requerida
para una inhibicion efectiva (entre 5 a 1000 copias de ARNbc) (Col. 3 In. 25 - 27), en la
célula o en el entorno extracelular, de un RNA de cadena doble, cuya secuencia de
nucleotidos es idéntica a la secuencia del gen objetivo. El gen diana puede ser un gen
derivado de la célula, un gen endégeno, un transgén o un gen de un patégeno (Col. 4 In.
20 — 30). EI ARN se puede introducir directamente en la célula (es decir,
intracelularmente) o introducido extracelularmente en una cavidad, espacio intersticial, en
la circulacion de un organismo, de introduccién producido por via oral, o puede ser
introducido por el bafio de un organismo en una solucién que contiene el ARN (Col. 4 In. 4
— 14). Dicho documento también divulga que el ARNbc puede ser usado como pesticida,
solo o en combinacion con otros componentes como vehiculos (surfactantes) que
promuevan la introduccion de los ARNbc, el cual puede ser aplicado a la planta por
aspersion, espolvoreo, dispersion o vertido, remojo, pulverizacién, atomizacion y
revestimiento. Asi mismo, divulga que el area de cultivo o la planta puede ser tratada
simultdneamente o separadamente con otros pesticidas (Col. 13 In. 54 - Col. 14 In. 39).
Adicionalmente, el documento D4 ensefia que si bien el tipo de gen objetivo no esta
limitado a un particular, dentro de los ejemplos se pueden seleccionar enzimas como
sintasas involucradas en el crecimiento vegetal, ATPasas y Rubisco (Col. 11 In. 11 — 37).
Dentro de los usos divulgados se listan producir plantas con sensibilidad reducida al
cambio climatico, a la susceptibilidad al dafio de insectos, la susceptibilidad a la infeccion
por un patégeno, o la manipulacion del metabolismo de la planta. La génica dirigida puede
ser a una enzima, una proteina estructural de la planta, un gen implicado en la
patogénesis (Col. 11 In. 38 - 55).

La diferencia entre la materia reclamada en la reivindicacion 1 y lo previamente divulgado
en el documento D4, es que éste Ultimo no menciona el uso de un tensioactivo de
organosilicona en un rango de 0.3 a 2% de peso.

No existe una ventaja o efecto que esta diferencia le confiera al método reivindicado ya
gue se logra la inhibicibn de genes objetivos en la planta por la trasferencia directa de
polinucledétidos desde el exterior al interior de la planta en crecimiento, alin en ausencia
de surfactante (Fig. 18B, Parr. [0124]).

El problema técnico de esta invencibn puede plantearse como la necesidad de
proporcionar un método de trasferencia de ARNbc al interior de una planta y regular la
expresion de un gen objetivo, alternativo al ya existente.

Sin embargo, el empleo del tensioactivo de organosilicona conocido comercialmente
como Silwet L-77 para facilitar la trasferencia de pesticidas ya habia sido divulgada con
anterioridad en el documento D5, el cual divulga que los tensioactivos de organosilicona,
los cuales pueden reducir la tension superficial de las soluciones acuosas hasta un
minimo de 22mn/m, facilitan la infiltracion directa de soluciones pesticidas a traves de los
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estomas de la planta (Pag. 4 col. izq. primer parrafo). El documento D5 también divulga
que la combinacién de surfactantes y sulfato de amonio tiene un efecto sinérgico en la
entrada del pesticida a la planta (Pag. 6).

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia, interesada en
conseguir un método alternativo para la regulacién de la expresion de un gen objetivo en
una planta por medio de ARNbc, incluiria el tensioactivo de organosilicona conocido en el
documento D5 en el método descrito en el documento D4, para llegar de manera
previsible al método reivindicado, mas aun cuando la motivacion de emplear vehiculos
que faciliten la trasferencia del ARN al interior de la planta ya habia sido divulgada en el
documento D4 . Ademas, si bien, las concentraciones sugeridas son nuevas, las
instrucciones de uso del producto comercial son claras al indicar que ciertas aplicaciones
pueden requerir dosis mayores del tensioactivo para lograr el efecto 6ptimo deseado, sin
exceder el 5% de volumen asperjado®. Por lo tanto, la solucién propuesta por la
solicitante se considera obvia y sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones 2 — 18 y 31 - 47 no mencionan caracteristicas inventivas
adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las reivindicaciones 1 — 18 y 31 a 47 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no
cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicaciéon 19 consiste en “Una composicion herbicida liquida adaptada para
aplicacion tdpica sobre superficie exterior de una planta...”. (Radicado No. 12-152898-
00011-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D4

D5

Una composicién herbicida liquida
adaptada para aplicaciéon topica
sobre superficie exterior de una
planta

Una formulacién pesticida
liquida para aplicacién tépica
en una planta (Col. 13 In. 54 -
Col. 14 In. 39).

gue comprende

que comprende

entre 0.3 y 2% en peso de un

Tensioactivo o0 surfactante
(Col. 131In. 54 - Col. 14 In. 39).

Infiltracién directa de una solucién
pesticida a través de los estomas

tensioactivo de organosilicona de una planta facilitada por

tensioactivos de organosilicona
(Pag. 4 col. izg. primer parrafo).

Al menos un ARNbc de al
menos 25 nucledétidos
contiduos de un enddégeno o
un ARN trascripto de una
planta (Col. 8In. 1 — 6)

al menos un ARNbc no trascribible
de al menos 18 nucledtidos
contiguos de un gen enddégeno o un
ARN trascripto de una planta

El documento D4 se considera en el estado de la técnica cercano a la invencidon ya que
ensefia una formulacion para inhibir la expresion de un gen objetivo en una célula de
cualquier organismo, incluido plantas monocotiledoneas, dicotiledoneas y gimnospermas
(Col. 8 In. 14 — 15). La formulacion comprende un ARNbc, que puede ser usado como
pesticida, solo o en combinacion con otros componentes como vehiculos (surfactantes)
que promuevan la introduccion de los ARNbc a la planta, el cual puede ser aplicado a la
planta por aspersion, espolvoreo, dispersion o vertido, remojo, pulverizacién, atomizaciéon
y revestimiento. Asi mismo, divulga que el area de cultivo o la planta puede ser tratada
simultAneamente o separadamente con otros pesticidas (Col. 13 In. 54 - Col. 14 In. 39).
Adicionalmente, el documento D4 ensefia que, si bien el tipo de gen objetivo no esta
limitado a un particular, dentro de los ejemplos se pueden seleccionar enzimas como
sintasas involucradas en el crecimiento vegetal, ATPasas y Rubisco (Col. 11 In. 11 — 37).

3 Consultar en linea: http://greenhouse.ucdavis.edu/pest/labels/Silwet.PDF
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La diferencia entre la materia reclamada en la reivindicacion 1 y lo previamente divulgado
en el documento D4, es que éste Ultimo no menciona especificamente el tensioactivo de
organosilicona en un rango de 0.3 a 2% de peso.

No existe una ventaja o efecto que esta diferencia le confiera a la compaosicion reclamada
ya que se logra la inhibiciébn de genes objetivos en la planta por la trasferencia directa de
polinucleotidos desde el exterior al interior de la planta en crecimiento, ain en ausencia
de surfactante (Fig. 18B, Parr. [0124]).

El problema técnico de esta invencion puede plantearse como la necesidad de
proporcionar una composicion para trasferencia de ARNbc al interior de una planta y
regular la expresion de un gen objetivo, alternativo a la ya existente.

Sin embargo, el empleo del tensioactivo de organosilicona conocido comercialmente
como Silwet L-77 para facilitar la trasferencia de pesticidas ya habia sido divulgada con
anterioridad en el documento D5, el cual divulga que los tensioactivos de organosilicona,
los cuales pueden reducir la tensién superficial de las soluciones acuosas hasta un
minimo de 22mn/m, facilitan la infiltracion directa de soluciones pesticidas a través de los
estomas de la planta (Pag. 4 col. izq. primer parrafo). El documento D5 también divulga
gue la combinacion de surfactantes y sulfato de amonio tiene un efecto sinérgico en la
entrada del pesticida a la planta (P4g. 6).

En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia, interesada en
conseguir una composicion alternativa para la regulacion de la expresion de un gen
objetivo en una planta por medio de ARNbc, incluiria el tensioactivo de organosilicona
conocido en el documento D5 en la formulacion descrita en el documento D4, para llegar
de manera previsible a la composicion reivindicada, mas aun cuando la motivacion de
emplear vehiculos que faciliten la trasferencia del ARN al interior de la planta ya habia
sido divulgada en el documento D4 . Ademas, si bien, las concentraciones sugeridas son
nuevas, las instrucciones de uso del producto comercial son claras al indicar que ciertas
aplicaciones pueden requerir dosis mayores del tensioactivo para lograr el efecto 6ptimo
deseado, sin exceder el 5% de volumen asperjado®. Por lo tanto, la solucién propuesta
por la solicitante se considera obvia y sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 20 — 30 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las reivindicaciones 19 — 30 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusioéon

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D4 US 6506559 1-30 Nivel inventivo
D5 Wang et al. 2007 1-30 Nivel inventivo

4 Consultar en linea: http://greenhouse.ucdavis.edu/pest/labels/Silwet.PDF
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presente un nuevo capitulo
reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta
modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la solicitud de
patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a
este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de
diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por reivindicacion adicional.

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

.

—_—
=

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 2016-06-28

Elaboré: Edna Carolina Bonilla Leon
RevisO: Sandra Carolina Crespo
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