I Derecho de la Competencia, Propiedad

Optlmum Industrial v Comercio Exterior

Senora Directora,

DRA. MARCELA RAMIREZ OROZCO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente NC2019/0011733

Asunto : Remision _de Informacién a la solicitud de patente
de Invencién titulada “BIOSINTESIS Y AISLAMIENTO
IN VIVO DE ALTO NIVEL DE CANNABINOIDES
SOLUBLES EN AGUA EN SISTEMAS DE PLANTAS”

Solicitantes : TRAIT BIOSCIENCES, INC..

Remisor : PROCAPS S.A.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 883 del 17 de enero de 2020

Yo, ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, abogada en ejercicio,
identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No.
83823 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la
sociedad PROCAPS S.A. conformada bajo las leyes de la Republica de
Colombia y domiciliada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, atentamente
manifiesto que por orden expresa de mi representada, con el animo de
coadyuvar en el estudio que ese despacho de oficio realiza y en ejercicio del
derecho y contradiccion establecido en los principios rectores de la
actuaciones administrativas consagrados en el CPACA en concordancia con
nuestra Constitucion Politica, formulamos la presente remision de
informacion relativa al arte anterior relevante para que a su juicio sea tomado
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en cuenta en el estudio de patentabilidad de la solicitud de patente de

Invencioén de la referencia.

1. PETICION.

Ruego al Sefior Superintendente, tener en cuenta estos antecedentes, en
los términos de articulo 48 de la Decision 486 de 2000 de la CAN, la Solicitud
de Patente de Invencion denominada “BIOSINTESIS Y AISLAMIENTO IN
VIVO DE ALTO NIVEL DE CANNABINOIDES SOLUBLES EN AGUA EN
SISTEMAS DE PLANTAS”, cuyo solicitante es TRAIT BIOSCIENCES, INC.,
con base en los siguientes, relacionados con el incumplimiento de los
requisitos fundamentales exigidos para la concesion de Patentes de

Invencion, segun la legislacion vigente.

2. DERECHO

21. Articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia.
2.2. Articulo 3, Articulo 5 numeral 8 y Articulo 13 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. FUNDAMENTOS DE HECHOS

3.1. La solicitud objeto de la presente fue presentada el 23 de diciembre
de 2019 reivindicando prioridad bajo la solicitud US201862621166P
del 20180124; US201762476080P del 20170324;
US201762588662P del 20171120; y fue publicada en Colombia, en
la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 883 del 17 de enero de
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2020, cuya publicacion internacional corresponde a la
WO02018176055 (A2) — 2018-09-27.
La solicitud colombiana NC2019/0011733 objeto de la presente
remision se refiere Un método in vivo mejorado para la produccion de
alto nivel de cannabinoides solubles en agua en un cultivo de células
en suspension de cannabis que comprende los pasos:
- expresar en una célula de cannabis modificada
genéticamente una secuencia de nucledtidos que codifica
un citocromo P450 heterdlogo; expresar en una célula de
Cannabis genéticamente modificada una secuencia de
nucleétidos que codifica una oxidorreductasa P450
heterdloga; expresar en una célula de Cannabis
genéticamente modificada una secuencia de nucledtidos
que codifica un borrado de glicosiltransf; expresar en una
célula de Cannabis genéticamente modificada una
secuencia de nucleotidos que codifica un transportador ABC
heterdlogo; expresar en una célula de Cannabis
genéticamente modificada una secuencia de nucledtidos
que codifica un factor de transcripcibn myb; y - expresar en
una célula de Cannabis modificada genéticamente una
secuencia de nucledtidos que codifica una catalasa
heterdloga.
Ahora bien, con base en el articulo 14 de la Decisién 486 de la CAN
consagra lo siguiente: “Los paises miembros oforgaran patentes para
las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”. Asi las cosas,
las invenciones objeto de patente deben ser nuevas y tener nivel
inventivo. Bien, pues antes de la fecha de prioridad de esta solicitud
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se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad

de la presente solicitud:

e D1: LOGRONO, JL, "In Vitro Cell Culture of Cannabis Sativa for the
Production of Cannabinoids", Poster, Bellaterra, (20140000), ver 12
columna, 2° parrafo; 3a columna, suspension celular Figuras 3 y 4.
https://core.ac.uk/download/pdf/78519028.pdf

e D2: LEX RICHMAN ET AL, "Functional genomics uncovers three
glucosyltransferases involved in the synthesis of the major sweet
glucosides of Stevia rebaudiana", THE PLANT JOURNAL,
BLACKWELL SCIENTIFIC PUBLICATIONS, OXFORD, GB, vol. 41,
no. 1, ISSN 0960-7412, (20050101), Ver paginas 56 - 67, figura 10.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/].1365-
313X.2004.02275.x

3.4. El estado de la técnica mas cercano al objeto de la presente solicitud

es cualquiera de D1 (documento completo). D1 describe métodos
para la produccion de cannabinoides en cultivos de células en
suspension de Cannabis. La unica diferencia respecto al presente
documento, es que los cultivos celulares se transforman con una
enzima P450 heterdloga, una oxidorreductasa P450 heterdloga y una
glicosiltransferasa. Por tanto, el problema técnico objetivo podria
formularse como el suministro de células de cannabis modificadas
para la produccion de cannabinoides y método propuesto por la
solicitud objeto de remision, no implica una actividad inventiva con

base en que un experto en la técnica que necesite genes para
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modificar las células de Cannabis los habria tomado de la técnica
anterior (Por ejemplo, D2, Figuras 3, 4) de acuerdo con sus
necesidades. Con base en D1 y D3 se describen varios métodos de
transformacién para células de cannabis de la técnica anterior que
podria haber utilizado para llegar al objeto reivindicado sin ningun
esfuerzo inventivo. Lo mismo es valido para la reivindicacion
dependiente 2.

3.5. Dado lo anterior, es posible deducir que la solicitud y lo reivindicado
no es objeto de patentabilidad pues es contrario a lo que dicta la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Articulo 14.-
“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.”. La solicitud pretendida no
cumple con uno de los tres requisitos de patentabilidad: LA
NOVEDAD.

3.6. Por consiguiente, la solicitud pretendida adolece de:

3.6.1. CARENCIA DE NOVEDAD Segun la decisién 486 de la Comunidad

Andina de Naciones, Articulo 16.- “Una invencion se considerara

nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. EI
estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible
al publico por wuna descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otfro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.”. A la fecha de prioridad, 8 de agosto de 2017 ya era
conocido, pues como se demostro, era parte del arte anterior con
base en el documento D1, una composicion alimenticia o nutricional

o dietética o un suplemento alimenticio o nutricional o dietético
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adecuado para el suministro bucal de cannabinoides, sobre el cual
busca proteccién en el capitulo reivindicatorio.

3.6.2. CARENCIA DE ALTURA INVENTIVA. Segun la Decisién 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, Articulo 18.- “Se considerara que

una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica.”. A la fecha de prioridad,
27 de diciembre de 2010, a partir del documento D1, un experto en
la materia puede llegar de manera evidente a un proceso para la
obtencion de concentrados de acidos grasos w-3 conteniendo sobre
80 % de acidos grasos w-3 a partir de composiciones de materia
que contienen acidos grasos w-3 en forma de ésteres o libres que
incluye el uso de mezclas de etanol y un hidroxido de un metal
alcalino, calentar y enfriar, destilar entre otros, sobre lo cual busca
proteccion en el capitulo reivindicatorio.

3.6.3. CARENCIA DE APLICACION INDUSTRIAL La Decision 486 de la

CAN consagra en su articulo 14 lo siguiente: “Los paises miembros

otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial”. La presente solicitud carece de aplicacion
Industrial ya que como se demostréo anteriormente, algunas
clausulas reclaman un método de tratamiento y estos no son
aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un
producto o proceso; Yy segundo no es reproducible o repetible a
escala industrial. Por lo tanto, el objeto de la presente invencion
referido a métodos de tratamiento, no cumple con el requisito de la
aplicacion industrial
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3.7. Por todo lo anterior, atentamente, solicito a usted se sirva tener en
cuenta la presente informacion dentro del estudio de fondo de la
solicitud de patente de invencidn y negar el registro Patente de
invenciéon denominada “BIOSINTESIS Y AISLAMIENTO IN VIVO DE
ALTO NIVEL DE CANNABINOIDES SOLUBLES EN AGUA EN
SISTEMAS DE PLANTAS”, cuyo solicitante es TRAIT
BIOSCIENCES, INC, solicitud Colombiana que aparecié publicada
en la Gaceta de la Propiedad Industrial 883 del 17 de enero de
2020.

4. PRUEBAS

De conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes y si la
respetable Directora los recibe como prueba en este asunto, se presenta

como anterioridad el documento:

e D1:WO02016014454 (PHARMACEUTICAL PRODUCTIONS INC [US])
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/055073639/publi
cation/W02016014454A1?9=pn%3DW02016014454
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5. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que debe hacer su Despacho, informo
que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaria
de su Despacho o en mis oficinas situadas en la Calle 120 A N° 7-36 Oficina
605 de esta ciudad de Bogota.

Senora Directora,

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
C.C. 51°975.664 de Bogota
T.P.A. 83823 del C.S. de la J.
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PROCAPS.

PODER ESPECIAL

Yo, GRETHEL RUTH MORENO ROMERO, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Barranquilla
(Colombia), identificada como aparece al pie de mi firma, quien en el presente documento actia en
calidad de Representante Legal de la sociedad PROCAPS S.A. sociedad legalmente constituida y
domiciliada en la ciudad de Barranquilla (Colombia), por el presente documento otorgo a ELIANA
ISAURA MORENO BOHORQUEZ, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de su
firma, con tarjeta profesional No. 83823 del C.S. de la J., poder especial, amplio y suficiente, para
presentar ante ese Despacho una REMISION DE INFORMACION a la solicitud de patente No.
NC2019/0011733, titulada “BIOSINTESIS Y AISLAMIENTO IN VIVO DE ALTO NIVEL DE
CANNABINOIDES SOLUBLES EN AGUA EN SISTEMAS DE PLANTAS”.

Nuestro apoderado queda facultado, de manera expresa, para realizar todo tipo de actos necesarios
para llevar a cabo el tramite de la REMISION DE INFORMACION.

De la misma manera, ademas de las facultades que le confiere la naturaleza del presente mandato,

se encuentran facultados para recibir, desistir, transigir, sustituir, y reasumir el presente poder, incoar
acciones, interponer recursos y demas facultades conferidas por la ley.

Dado y Firmado en Barranquilla (Colombia) a los 18 dias del mes de mayo de 2020.

PROCAPS S.A.

GRETHEL RUTH MORENO ROMERO
C.C. N° 32,689,958

NIT: 890.106.527-5

Representante Legal

Acept

C (LA/\X/ULMOLQ?

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
C.C. 51.975.664
T.P. 83823 del C.S.J
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