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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 el 30 de
diciembre de 2009, con el N° 09-149183-00000-0000, por la sociedad Solazyme,
Inc., entré a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
“PRODUCCION DE ACEITE EN MICROORGANISMOS", que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2008/065563 del 2 de junio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6787, notificado
por fijacion en lista el 16 de abril de 2013, se requind a la solicitante en los términos
del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara respuesta a las cbservaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para
la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-149183-00009-
0000 del 12 de julio de 2013, respondi6 oportunamente el requerimiento formulado y
presentd nuevas reivindicaciones 1 a 51 que remplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado a
excepcion de la reivindicacion 33, como quiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486. La reivindicacion 33 contiene el
término “agénico” el cual no esta sustentado en la descripcidon y por lo tanto no se
emite concepto alguno sobre dicha reivindicacién.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgarén 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 apficacion industrial.”
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5.1. Objeto de la invencién.

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar un método para
producir una composicién combustible para motores a partir de residuos de
procesos agroindustriales. Para resolver este problema técnico se presentan
microorganismos modificados genéticamente para ser empleados en un proceso
que emplea residuos agroindustriales que contienen sacarosa y glicerol, entre
otros, para la sintesis de lipidos que por posterior modificacion quimica generan
combustible para motores,

5.2 Determinacidn del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de junio de 2007, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

ftem Documento " Titulo | Fechade publicacién
] - = s - — __._..- - - -

D1 13/Febrero/2007

Art 1t “Biodiesel from microalgae”

i

El documento D1 ensefa la produccion de lipidos con microalgas y su
transesterificacién para produccion de biodiesel (Pag. 295, Box 1, P4g. 296, Col.
2, Tabla 2, Pag. 300, Parr. 1y Parr. 2, Pag. 302, Col. 1).

5.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: "Una invencion se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de fa solicitud de patente o, en su caso, de fa
prioridad reconocida”

Chisti, Yusuf. Biotechnology advances. 2007. Vol 25, P4gs. 294 a 306.
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En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que la reivindicacion 29 esté referida a; “Un método para producir un lipido
que comprende: (a) Cultivar una poblacion de microalgas....” (Ver Fl. 31 del
radicado Ne09-149183-00009-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 29, y las
reveladas en el documento D1 gque representa el estado de la técnica:

|

Tabla 1
Caracteristicas esenciales ! D1
" Método para producir un lipido que comprende: | Se producen lipidos con microalgas (Pag. 296,
Col. 2).

a) Cultivar una poblacién de microalgas bajo | Se tiene la microalga Schizochytrium sp. que
condiciones heterotréficas en un medio de | acumula entre el 50 y 77% de aceite en peso
culivo que comprende material celul6sico | seco. Este microorganismo es heterotréfico y
despolimerizado como una fuente de carbono | crece sobre diversidad de sustratos llegando a
primario hasta que las microoalgas acumulen | 5cumular un 78% de lipidos? y adicionalmente
60% o mas de su pesc de células secas ! g material celuldsico hidrofizado como fuente
como lipido; y de carbohidratos sencillos ha sido

ampliamente empleade para fermentaciones

en la produccion combustibles®. (Tabla 2, Pag.

296).

I'b) Separar el lipido de la microalga

L

Se separan las microalgas de los lipidos (Pag.
302, Col. 1),

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de |a
reivindicacién 29 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

*Hinzpeter, et al. Alternativas biotecnolbgicas para la preduccién de &cidos grasos poliinsaturados omega-3.
Grasas y aceites. 2006. Vol 57 (3). Pag. 339, Col. 2, Pérr. 2 a P&g. 340, Col. 1, Parr. 2.

3Schubert Charlotte. Can biofuels finally take center stage? Nature biotechnology. 2006, Vol 24 (7). Pags. 779 y
780, Fig. 3.
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Puesto que las reivindicaciones dependientes 30 a 51 no mencionan
caracteristicas adicionales a la reivindicacion 29, se considera que tales
reivindicaciones tampoco son nuevas, por lo tanto, tampoco cumplen con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decisién 486.

En referencia al argumento de la solicitante, segin el cual “En ninguna parte de
dicho articulo (36) se establece que no se aceptara divisionales si la Oficina de
patentes no objeta fa unidad de invencion.", se indica que:

El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su
solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada
de todas maneras por la Oficina nacional.

De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta
disposicion (Art. 36 de la Decision 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre
va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invencion,
entendida esta como la necesidad de que la invenciéon o grupo de invenciones
estén efectivamente relacionadas entre si. Asi las cosas, si las posibilidades de
division para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan
normativamente en la existencia o no de un Gnico 0 solo cencepto inventivo, no
puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a los
solicitantes, dado que la finalidad de la division es hacer operativo el que las
reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente vy,
por tanto, el alcance de la proteccion conferida por esta.

Ahora, es claro que las solicitudes que resulten de efectuar la division no pueden
ampliar la divulgacion comprendida en la solicitud inicial (art. 36 Decision 486).
Sin embargo, bien puede suceder que la materia de la solicitud divisional no
supere las condiciones de patentabilidad por distintas razones que van mas alla
del mero cumplimiento de la unidad de invencion, por ejemplo, comprendan
reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la
patente, que no sean claras y concisas 0 no estén enteramente sustentadas por la
descripcién, También puede suceder que con, independencia del requisito de
novedad, se trate de invenciones que reproduzcan la materia de la solicitud inicial
lo que conllevaria una innecesaria duplicidad de actividades de bdsqueda vy
examen sohbre materia ya examinada y la que indudablemente no puede ser objeto
de doble proteccion mediante patente dado el caracter exclusivo y excluyente de
este derecho.
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SEXTO: Que de acuerdo con o expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1
a 28, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de que
trata el articulo 14 de la Decisidn 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el
privilegio de patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio de patente para las
reivindicaciones 29 a 51, por carecer de novedad como se explicé anteriormente.

SEPTIMO: Que por otra parte el articulo 30 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, sefiala: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion serd dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriendose a una reivindicacion anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara
una reivindicacion dependiente muftiple.”

En cuanto a la reivindicacion 31 incluida en el escrito radicado bajo el N° 09-
149183-000092-0000, no se ajusta a los parametros establecidos en el articulo 30
anteriormente transcrito, por cuanto no es clara y no presenta alguna caracteristica
tecnica adicional; simplemente reclama un resultado a alcanzar, Por otra parte, es
oportuno precisar que un metodo no se caracteriza técnicamente por la comparacion
entre el efecto producido bajo diferentes condiciones sinc que un método se
caracteriza por sus etapas particulares.

Por lo anterior, la reivindicacion 31 no puede considerarse dentro del presente
estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de
patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificacion presentada por la sociedad
soficitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el titulo de la
invencion el cual quedara de la siguiente manera: “METODOS Y
COMPOSICIONES PARA LA PRODUCCION DE ACEITES, COMBUSTIBLE Y
OLEOQUIMICOS FABRICADOS A PARTIR DE MICROORGANISMOS".

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERQ: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entr6 en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“METODOS Y COMPOSICIONES PARA LA PRODUCCION DE ACEITES,

COMBUSTIBLE Y OLEOQUIMICOS FABRICADOS A PARTIR DE
MICROORGANISMOS"

Clasificacion IPC: C12M 1/00, C12P 5/00.

Reivindicaciones: 1 a 28 incluidas en ef radicado bajo ef N° 09-149183-00009-
0000.

Titular: SOLAZYME, INC.
Domicifio: San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Donald E. Trimbur, Chung-soon IM, Harrison F. Diflon, Anthony G.
Day, Scott Franklin y Anna Coragliotti.

Prioridades N°: 60/941,581 Fecha: 1 de junio de 2007 Pals: US.
60/959,174 10 de julio de 2007 US.
60/968,291 27 de agosto de 2007 us.
61/024,069 28 de enero de 2008 Us.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/065563 Fecha: 2 de junio de 2008.
Vigente desde: 2 de junio de 2008 Hasta: 2 de junio de 2028.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién solicitada para las
reivindicaciones 29 a 51, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en las demas
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento,
conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma comunitaria.
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ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el
certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
Solazyme, Inc., entregandole copia de la misma y advirtiéndole 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 cinco
(5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TiLLO

Doctor
ALVARO CORREA ORDONEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elabord: Jorge Eduardo Cortazar Gomez ¥
Revisd: Rosa Patricia Tellez Chavarro ©
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez ©
Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez ™
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