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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 9-149183- -5

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
ACT: 519 PRESENTACION

FECHA: 2012-11-22 21:26:23
EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
FOLIOS: 5

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a) N
ALVARO CORREA ORDONEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Asunto: Radicacion: 9-149183- -5

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 21971

Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2008/065563
Fecha de Presentacion Internacional 02/06/2008

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: Folios 239 a 497 30/Diciembre/2009
Reivindicaciones: Folios 672 a 677 26/Octubre/2010
Figuras: Folios 422 a 436 30/Diciembre/2009
Secuencias: Folios 498 a 504 30/Diciembre/2009
Prioridades: US 60/941581 01/Junio/2007

US 60/959174 10/Julio/2007

US 60/968291 27/Agosto/2007

US 61/024069 28/Enero/2008

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.

3. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo 10 de la
Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la tasa
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pagada por el 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, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Se aceptan para estudio las reivindicaciones presentadas (FIs. 672 a 677) porque las tasas
pagadas cubren en su totalidad lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del
Titulo 10 de la Circular Unica.

Titulo de la solicitud: “Métodos y composiciones para la produccién de aceites, combustible y
oleoquimicos fabricados a partir de microorganismos”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un método
para producir una composicion combustible para motores a partir de residuos de procesos
agroindustriales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona 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
gue por posterior modificacidon quimica generan combustible para motores.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP) C12M 1/00, C12P 5/00.

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 11, 13 y 25 no son claras porque las expresiones “por lo menos” y
“levadura oleaginosa” son imprecisas por lo cual no permite distinguir la invencion del
estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 1, 11, 13, 25 y 27 no son concisas por que la lista de especies de
microorganismos que son microalga, levadura oleaginosa (perteneciendo las levaduras a los
hongos) y hongo es amplio, como también la lista de enzimas polisacarido-degradante, por
lo tanto se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizaciéon del tipo de
microorganismos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente
sustentados.

La reivindicacion 4 no es clara porque la expresion “un microorganismo homogéneo" es
poco reconocida en el campo técnico de la invenciéon. Se sugiere definirla correctamente.

La reivindicacion 8 no es clara porque hace referencia a la descripcién, segun la expresion
“seleccionada del grupo que consiste de las microalgas de la tabla 1”. Se sugiere eliminar la
referencia a la descripcién o a los dibujos si esta no es estrictamente necesaria.

Las reivindicaciones 20 a 22 no son claras porque en este caso los estandar D1655 para un
combustible de jet, D975 para un diesel renovable , ASTM D6751, BS EN 14214 y DIN EN
14214 para un biodiesel que caracterizan el combustible mencionado son resultados a
alcanzar, lo que no estad permitido. No definen el procedimiento porque la invencién no
queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicacion incluiria no soélo la
solucion propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que
lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales
estructurales que contribuyen a la obtencién de ese efecto.

La reivindicacion 26 no es clara porque el término “enzema” presenta un error de digitacion.
Se sugiere realizar la correccion necesaria.
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5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
la cual se invoca prioridad, es decir, el 1 de junio de 2007.

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

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién

D1 Art 1* “Biodiesel from microalgae” 13/Febrero/2007
“Codon-optimized genes for the

D2 US 2007/0004016 | production of polyunsaturated 04/Enero/2007
fatty acids in oleaginous yeasts”

! Chisti, Yusuf. Biotechnology advances. 2007. Vol 25. Pags. 294 a 306. Fls. 686 a 698.
El documento D1 divulga la produccién de lipidos con microalgas y su transesterificacion
para produccion de biodiesel (Pag. 295, Box 1, Pag. 296, Col. 2, Tabla 2, Pag. 300, Parr. 1y
Parr. 2, Pag. 302, Col. 1. Fls. 687, 689, 692 y 694).

El documento D2? divulga levaduras nativas y modificadas genéticamente que producen
lipidos con fines alimenticios.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D4386)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un método para producir un lipido microbiano...” (Fl. 470).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Método para producir un lipido microbiano

Se producen lipidos con
microalgas (Pag. 296, Col.
2).

Se producen aceites
(lipidos liquidos) por
levaduras (Pag 2.,
Parr. 16).

Se cultivan microalgas, levadura

oleoaginosa y hongo

Se cultivan microalgas (Pag.
296, Col. 2).

Se cultivan levaduras
(Pag 2., Parr. 16 y
Pag. 6, Parr. 100,
Pag. 15, Parr. 188).

Se utiliza fuente de carbono material
celuldsico depolimerizado, jugo de cafia de
azucar yl/o glicerol, 'y cualquier
combinacién de los anteriores.

Se emplea azlicar para
producir lipidos a partir de
microalgas (Pag. 296, Col.
2).

Se emplean diversas
fuentes de carbono
(Pé&g. 6, Pérr. 101).

Se acumulan hasta un 80% Se acumulan hasta

Los microorganismos acumulan un 10% en peso seco de lipidos un 80% en peso
de lipidos en pesos seco (Pég. 296, Col. 2, Tabla 2). ;ecgécrjre ]|-Ié))ldOS (Pag

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el documento D1 o
en el documento D2.

Las reivindicaciones dependientes 2, 3, 5a 7y 9 a 12 no mencionan alguna caracteristica
que haga nuevo el método de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas, ya que D1 divulga especies de microalgas que se emplean para la produccién de
lipidos y biodiesel por transesterificacion, en donde se pueden emplear la biomasa de las
algas que quedan de residuo para alimentacién (Pag. 295, Box 1, Pag. 296, Col. 2, Tabla 2,
Pag. 300, Parr. 1 y Parr. 2, Pag. 302, Col. 1) y D2 divulga una lista de levaduras que son
empleadas para producir lipidos (Pag. 15, Parr. 188).

*http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=worldwide.espacenet.com&ll=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070104&
CC=US&NR=2007004016A1&KC=A1
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La reivindicacién 13 consiste en “Un método para producir combustible que comprende...”
(FI. 472).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Método para producir | Se  produce biodiesel con | No se menciona
combustible microalgas (Pag. 296, Col. 2).

Se cultivan levaduras (Pag
2., Parr. 16 y Pag. 6, Parr.
100, Pag. 15, Parr. 188).

Se cultivan microalgas, | Se cultivan microalgas (Pag.
levadura oleoaginosa y hongo | 296, Col. 2).

Se utiliza una fuente de
carbono fija seleccionada de
glicerol, material celulésico

depolimerizado, sacarosa, | Se emplea azlcar para producir | Se  emplean  diversas
jugo de cafia de azlcar, | biodiesel a partir de microalgas | fuentes de carbono (Pag.
melaza, glucosa, arabinosa, | (Pag. 296, Col. 2). 6, Parr. 101).
galctosa, xilosa, fructosa vy
acetato y cualquier
combinacioén de los anteriores.
Los microorganismos | Se acumulan hasta un 80% en | Se acumulan hasta un 80%
acumulan un 10% de lipidos | peso seco de lipidos (Pag. 296, | en peso seco de lipidos
en pesos seco Col. 2, Tabla 2). (Pag 2., Parr. 16)

Se separan las microalgas de Se_ aislan los componentes
Se aislan los componentes lipidos de los

los lipidos y se dan diversos
usos a la biomasa (Pag. 302,
Col. 1)

microorganismos
cultivados (Pag. 17, Parr.
201 y Parr. 202)

lipidos de los
microorganismos cultivados

Se someten los lipidos
aislados a wuna o0 mas | Se realiza transesterificacion
reacciones quimicas para | para generar esteres de acidos | No se menciona
generar ésteres de acidos | grasos (Pags. 295 y 296, Box
graso y/o alcanos, los cuales | 1).

son el combustible

Las reivindicaciones dependientes 14 a 19, 23 y 24 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevo el método de la reivindicacion 13, por lo cual se considera que no son nuevas,
ya que D1 divulga especies de microalgas que se emplean para la produccion de lipidos y
biodiesel por transesterificacion, en donde se pueden emplear la biomasa de las algas que
guedan de residuo para alimentacion (Pag. 295, Box 1, Pag. 296, Col. 2, Tabla 2, Pag. 300,
Parr. 1y Parr. 2, Pag. 302, Col. 1). La persona versada en la material entiende ademas que
el glicerol producido como subproducto de la transesterificacibn se puede emplear como
sustrato para otra fermentacion y que existen métodos establecidos de hidrélisis de celulosa
que proporcionan monosacéridos como la glucosa que son adecuados para la fermentacion
con algas y/o levaduras.

7. Conclusiéon

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 Art 1 1a3 5a79al9 23y 24 Novedad/Nivel
iInventivo
D2 | US 2007/0004016 | 1a3, 5a7,9a19,23y 24 Novedad/Nivel
inventivo

Las reivindicaciones 25 a 30 no se encuentran divulgadas en el Estado de la Técnica y
tienen nivel inventivo, por lo tanto cumplen con los requisitos del Art. 16 y 18 de la Decision
486, pero se recomienda modificar la reivindicacion 25 que se ven afectada por claridad
segun el Art. 30 de la decision 486.
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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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, 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, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago 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 fijacion en lista, de fecha 2012-12-04

Elaboro: Jorge Eduardo Cortazar Gomez
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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