Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESoLUCION N0:17890
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/10-151612

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34
del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 43871 del 30 de julio de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencidon a la creacién
denominada: “COMPOSICIONES Y METODOS QUE COMPRENDEN VARIANTES DE
CELULASA CON AFINIDAD REDUCIDA PARA MATERIALES NO CELULOSICOS”, con
fundamento en el articulo 16 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, al
estimar que la invencién en estudio no cumplié con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de 2013
con el No. 10-151612-00013-0000, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la sociedad Danisco US INC, por intermedio de apoderado interpuso recurso de
reposicion contra la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a
continuacion se sintetizan:

En primer lugar la solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual precisa que
la secuencia de aminoacidos reclamada tiene un 97% de homologia con la SEQ ID NO 3.

La solicitante afirma que la SEQ ID NO 2 citada del documento D1 presenta un 75% de
homologia con la SEQ ID NO 3 de la presente solicitud, y no un 97%.

Por otra parte, la recurrente afirma que el nuevo capitulo reivindicatorio se limitdé a la
sustituciéon de un aminoacido en la posicion 63 de la SEQ ID NO 3, materia que no se
encuentra divulgada en el documento D1.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

En primer lugar se aceptan las modificaciones al capitulo reivindicatorio por cuanto no
representan una ampliacion a la materia originalmente presentada.

En cuanto al argumento de la solicitante, frente a la homologia de la SEQ ID NO 2 del
documento D1 frente a la SEQ ID NO 3 del presente documento se aclara que tal como lo
muestra el alineamiento dichas secuencias son idénticas.

Por dltimo, la recurrente manifiesta que el nuevo capitulo reivindicatorio se limita a péptidos
en los cuales se ha sustituido el aminoacido de la posicién 63 de la SEQ ID NO 3, sin
embargo, se encuentra que el capitulo reivindicatorio se refiere a la sustitucion de la posicién
405, materia que ya fue concedida en la Resolucién N° 72881 del 29 de noviembre de 2013
con referencia solicitud divisional con radicado N°13-110829-00000-0000, por lo cual la
presente solicitud no puede ser concedida, toda vez que es contrario a los principios que
rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trdmites sobre la misma materia objeto
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Por otra parte, es importante sefialar que el documento PCT/GL/ISPE/1, plantea algunos
principios relacionados con el tramite de solicitudes por medio del Tratado de Cooperacion
en materia de Patentes (PCT), en particular en lo que se refiere a solicitudes que comparten
materia y que se encuentran simultaneamente en tramitacion, incluidas las presentadas en
la misma fecha. Al respecto, el documento 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
anterior, este Despacho concluye que en atencion a los principios que rigen las actuaciones
administrativas y a la aplicacion del principio de prohibicion del doble patentamiento para el
caso de solicitudes PCT es claro que no se pueden conceder dos patentes al mismo objeto
inventivo. En el presente caso dicho principio se aplica a la materia consignada en la
solicitud objeto del presente recurso y a la destinada a la solicitud divisional 13-110829-
00000-0000, puesto que presentan el mismo objeto como es la obtencion de péptidos de
celulasa que comprenden las mismas modificaciones en su secuencia, tal y como a
continuacion se demuestra:

CLUSTAL 2.1 Multiple Seqguence Alignments

18-151612 2 = eessccscsc-cascoceccn-ad QACSSVWGQLGGONWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQ 36

WOZ2006074005 MIVGILTTLATLATLAASYPLEERQACSSVWGQCGGONWSGPTCCASGSTCVYSNDYYS) 68
RTINS p S STt E R eTiEs S DPi s i,
10-151612 CLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPTTSRSSSATPPPGSTTTRVPPVGSGTATYSGNPFVEY 96
WOZB066T4005 CLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPTTSRSSSATR PPGSTTTRVFFVBSGTATYSGNPFV{W p i)
............................ PRt PP v i
10-151612 TPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAMATAARAVAKVPSFMALDTLDKTPLMEQTLADIRTAN 156
WO20068T4005 TPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAMATAARAVAKVPSFHWLDTLDKTPLMEQTLADIRTAN 188
............................................................
18-151612 KNGENYAGQFVVYDLPDRDCAALASNGEYSTADGGVAKYKNYIDTIRQIVVEYSDIRTLL 216
WO2086074885 KNGGNYAGDFVWYDLPDRDCAALASNGEYS TADGGVAKYKNY IDTIRQIVVEYSDIRTLL 246
............................................................
18-151612 VIEPDSLANLVTNLGTPKCANAQSAYLECINYAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANG 276
WO20060T4065 VIEPDS LANLVTNLBTPKC&NAQS}\Y LECINYAWTQL NLPN'\-‘N"Y LD#G HAG'N‘LG'.\'PANQ aeo
.......................... TTEesATLS Piroioh
10-151612 DPAAQLFANVYKNASSPRALRGLATNVANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYIHAIGPL 336
WO20060T4005 DPAAQLFANVYKNASSPRALRGLATNYANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYTHAIGPL 368
N e e e
19-151612 LANHGWSNAFF I TDQGRSGKGPTGQQYWGEDWCHVIGTGFGIRPSANTGDSLLOSFVWVER 396
wWO2006874005 LANHGWSNAFF I TDQGRSGKOPTGQOOWEDWCNYIGTGFG IRPSANTGDSLLOSFVWVKP 420
T T T T e e
10-151612 GGECDGTSOSSAPREDSHCALPDALQPAPQAGAWFQAYEVOLLTHNANPSEL 4487
WO2E06074005 BG ECDGTSDS SAPRFDSH CAL PD&LQPJ&FQAGAHF QAYFVQLLTNANRSFL 471

ErrEa A R T T TN R e AT Y

Sequence type explicitly set te Protein
Sequence format is Pearson

Sequence 1: 10-151612 447 aa
Sequence 2: wW02006074005 471 aa
Start of Pairwise alignments
Aligning...

Sequences (1:2) Aligned. Score: 100,00

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple
con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en consecuencia, no se halla
mérito para revocar la decision impugnada.
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion No. 43871 del 30
de julio de 2013, por medio de la cual se deneg6 una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
Danisco US INC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse

agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 19 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

JERONIMO CASTILLO BONILLA, info@pcastillopineda.com

Elaboré: Sandra Carolina Crespo

Revis6: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revis0d: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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