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TrÆmite: 2 PATENTES DE INVENCION 
Evento: I REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO 
Actuación: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hÆbiles 
contados a partir del envIo de la presente citación, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jomada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciOn de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicación citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dlas en el Centro de 
DocumentaciOn e Información. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notiflcaciôn, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opción servicios en Ilnea - caracter general - consulta 
actos administrativos. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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S U P E R I N T   N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 3 9 972 
Por la cual se niega una patente de invenciôn 

Rad No 00091832 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en eJercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

artIculo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de noviembre 
de 2000, bajo el nümero 00091832, se presentO la solicitud de patente de invención 
titulada: "MICROORGANISMOS UTILES PARA LA SEGMENTACION DE ENLACES 
ORGANICOS DE C-N". 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe Ilenar 
la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se 
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrO que la invenciOn no 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa andina. En consecuencia, con 
fundamento en Ic dispuesto en el artIculo 45 de la DecisiOn 486 de la Comisión de  la 
Comunidad Andina, se requiriO al peticionarlo en dos oportunidades para que se 
pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 16 de Julio y  1 de noviembre 
de 2006, atendiO oportunamente los requerimientos formulados y presentO aclaraciones. 
Adicionalmente, en ambas oportunidades, el solicitante presentO nuevos capitulos 
reivindicatonos. 

QUINTO: Que el articulo 45 de la DecisiOn 486 establece que "si la oficina nacional 
competente encontrara que la invenciOn no es patentable o que no cumple con alguno de 
los requisitos establecidos en esta DecisiOn para la concesiOn de la patente, lo notificÆrÆ al 
solicitante. Este deberÆ responder a la notificaciôn dentro del plazo de sesenta dias 
contados a partir de la fecha de la notificaciOn. Este plazo podrÆ ser prorrogado por una 
sola vez por un perlodo de treinta dIas adicionales". La misma disposiciOn establece, que 
"si el solicitante no respondiera a la notificaciOn dentro del plazo seæalado, 0 SI a pesar de 
la resłuesta subsistieran los imDedimentos para la concesiOn. la oficina nacional 
competente deneparÆ la atente" (subrayado el Despacho). 

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificaciOn 
de fondo, subsisten los impedimentos para la concesiOn, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840 

Fax: 38226 95. Linea 9800-910 165 
Web: www.sic.pov.co e-mail: Info(sIc.aov.co 

Bogota D.C. - Colombia 



ft 
Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 
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1. Objeto de la invención 

El objeto reclamado se refiere a un cultivo de cepa de microorganismo mutante 
Pseudomonas ayucida ATCC N° PTA-806, que posee la habilidad de reducir 
selectivamente el contenido de nitrOgeno mediante segmentación de enlaces C-N para 
producir 8-hidroxicumarina en medio con minerales, nutrientes, fuente de carbono, 
compuesto organico con nitrOgeno, en presencia de oxigeno y a una temperatura de 25-
35°C. 

TamblØn se reclama el proceso para obtener derivados de la cepa PTA-806, que 
comprende: a) proporcionar una cepa ATCCN0 PTA-806; y, b) cultivar dicha cepa en un 
medio de crecimiento que comprende nutrientes minerales y una fuente asimilable de 
carbon en ausencia substancial de compuestos con nitrógeno en medio con oxigeno y a 
temperaturas de 25-35°C durante el tiempo suficiente para producir derivados de 
Pseudomonas ATCCN0 PTA-806. 

2. De la solicitud de patente 

2.1. DescripciOn 

El artIculo 28 de la Decision 486 seæala que: "La descripción deberÆ divuiQar la invención 
de manera suficientemente Clara y completa para su comprensión y para que una persona 
capacitada en la materia tØcnica correspondiente pueda ejecutarla". 

Ahora bien, el elemento caracterIstico de la presente solicitud es claramente la cepa de 
Pseudomonas ATCCN0 PTA-806. 

Sin embargo, en la descripción no existe evidencia que el mØtodo de obtención de 
derivados de la cepa en mención (reivindicaciOn 2), represente un salto cualitativo en la 
formulación de la regla tØcnica. El mØtodo reivindicado comprende las etapas del mØtodo 
de biotransformación en el que se emplea la bacteria y del que de manera azarosa el 
solicitante espera obtener derivados. 

De tat suerte, no existe evidencia de que con el mØtodo reivindicado se obtengan 
microorganismos genØticamente diferentes a la cepa parental y que los mismos 
representen un aporte significativo at estado de la tØcnica. 

Dado lo anterior, la materia reivindicada no estÆ suficientemente divulgada en la 
descripciOn, motivo por el cual no cumple con to dispuesto en el mencionado artIculo 28 de 
la DecisiOn andina. 
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2.2. Reivindicaciones 

El artIculo 30 de la Decision 486 seæala que "las reivindicaciones definirÆn la materia ciue 
se desea protege r mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente 
sustentadas or la descriDción" (subrayado del Despacho). 

La nueva reivindicación 1, contenida en el folio 112 del expediente en cuestión, reclama 
un cultivo de un microorganismo de Pseudomonas ayucida ATCCNo PTA-806. Esta cepa 
ya fue objeto de patente en el expediente No 00-91781 presentada simultÆneamente con 
la presente solicitud. Ciertamente, en el concepto tØcnico 1747, que obra en dicho 
expediente, se recomendO fusionar la solicitud 00-91781 (referente a la cepa ATCC PTA-
806) con la 00-91832 (referente al proceso de biotransformación, cuya caracteristicas ma’s 
resaltable era justamente el empleo de la cepa ATCC PTA-806). Precisamente, en el 
concepto 1747 que obra en el expediente 00-91781, se dijo lo siguiente: 

’.., considerando qua ci elemento caracterIstico de la presente soilcitud as 
justamente la apIicaciOn de la bacteria Pseudomonas ayucida ATCC No PTA-806 
reclamada en ía solicitud CO 00-9183Z so recomienda fusionar las dos soilcitudes 
incluyendo en la solicitud 00-91832 la reivindicaciOn referente a proceso (No I del 
folio 213 de ía presente solicitud), exciuvendo las reivindicaciones referentes a los 
"derivados", por cuantO Østos no han s/do correctamente definidos en la descripciOn 
coma tampoco so han pro veldo los med/os Para establecercuales son las diferencias 
a fivel penØtico entre las ceoas parental y derWadas. Asl las cosas, ci concepto 
comUn inventivo /0 constituirfa la cepa en menciOn y las reivindicaciones do proceso 
no so verian afectadas dada su generalidad dado qua su elemento caracteristico 
serla justamente la cepa Pseudomonas ayucida ATCC No PTA-806, considerada 
coma ci concepto comUn novedoso a inventivo". 

Ante la anterior recomendación, el solicitante en realidad efectuó la inclusion de las 
reivindicaciones de la cepa y del proceso de biotransformaciOn en la solicitud 00-91781, la 
cual, como ya se manifesto fue concedida el 25 de abnl de 2007. AsI pues, la materia 
reclamada en la reMndicaciOn I de la presente solicitud no puede ser objeto de nueva 
protecciOn en el presente expediente. 

3. Incumplimiento del articuto 45 de la Decisión 486. 

En el Oficlo no 9114 del 17 de agosto de 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 45 de la DecisiOn 486, se le indicO claramente al solicitante que debia dar 
respuesta a dicho requerimiento, advirtiØndole que en caso de no dar respuesta al mismo 
0 Si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se 
denegaria la patente. Precisamente, en dicho concepto se dijo claramente que: 
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"La reivindicación 2 reclama un proceso para Ia obtención de un derivado de 
Pseudomonas ayucida ATCC No PTA-806, qua retiene las propiedades de la cepa 
parental, que comprende el MISMO proceso bÆsico de biotransformación en el cual es 
empleada la cepa mencionada. El proceso en menciOn no ía estÆ atribuyendo ninguna 
caracteristica particular a la cepa denominada "derWada", y tampoco pro yea los medios 
para establecer si realmente existen diferencias a nWel genØtico entre las cepas parental  
derivadas. Como ya se habla moncionado el proceso reciamado no constituve un proceso 
de obtención de un derivado, es simplemente e/ proceso bÆsico de biotransformación para 
a/ cual se usa la bacteria, que ademÆs va fue reclamado en una solicitud independiente 
No CO 00-91781 y por ello se conceptUa qua la materia, reclamada no estarla definida 
claramente’ 

No obstante Jo anterior, la reivindicaciOn 2 del nuevo capitulo que obra a folio 112 del 
expediente en estudio, sigue reivindicando el proceso de obtenciOn de un derivado de la 
cepa ATCC No PTA-806, que no constituye un "proceso de obtención de derivado" sino 
que es el mismo proceso en el que se va a emplear la bacteria y que no representa 
ningün aporte al estado de la tØcnica (no existe suficiente sustento de esto en la 
descripciOn). A pesar de las objeciones efectuadas por este Despacho respecto de la 
materia de la reivindicaciOn en menciOn, el solicitante haciendo caso omiso de las 
observaciones expuestas en su momento, continua reivindicÆndola. 

De esta forma al mantenerse las objeciones mencionadas en los conceptos tØcnicos 
emitidos durante la actuaciOn administrativa, la reivindicaciOn 2 no puede ser objeto de 
patente, porno cumplir con los requisitos de los artIculos 28 y 30 de la Decision 486. 

Dado to anterior, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la DecisiOn 486, se 
denegarÆ la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificaciOn 
de fondo realizada mediante el Oflcio No 9114, subsisten los impedimentos para la 
concesión del privilegio solicitado, porque, ademÆs de referirse a materia ya protegida 
mediante patente, persisten la falta de sustento, claridad y concisiOn de la solicitud. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciOn a la creación 
denominada: "MICROORGANISMOS UTILES PARA LA SEGMENTACION DE ENLACES 
ORGANICOS C-N". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de 
apoderado de Ia sociedad Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, 0 a quien haga sus 
veces, el contenido de Ia presente resoluciOn, entregandole copia de la misma, 
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advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposiclón ante el Superintendente 
de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dIas hÆbiles 
siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 29 NOV. 200T 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOP 

Doctor 
EMILIO FERRERO 
Carrera 4 N° 72-35 
Bo otb D.C. 
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