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OLARTERAISBECK 
� H LART E RAISBECK FliERI MOURE & CASTRO LTDA. 

eiinr&s 

’ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DE NUEVAS CREACIONES 

SUPER! NTEND ENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

No. 05-087348- -00004-0000 

-ia 2007-09-28 08:11:37 Dep. 2020 NUECREACIONL 

.ii PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI! 
575 OtiTICION Folios: 3 

ef.: Expediente No. 05-087.348 

olicitud de Patente de Invención titulada: "METODOS PARA PREVENIR LA 

LUCONOILACION DE PROTEINAS". 

olicitante: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION 

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN 

EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 574  

J IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como aparece al 

pie de mi firma, en ml carÆcter de apoderÆdo sustituto de la sociedad solicitante, segün consta en 

la sustitución adjunta, respetuosamente me permito solicitar que se examine si la invención reüne 

s requisitos de patentabilidad prestos en la misma, ddo cplimiento a lo establecido en el 

articulo, 44 de la Decision 486 de la comisiOn de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto 

r cibo por ci monto de $202.000 pesos pam cubriria tasa cospondiente, se la ResoiuciOn 

o. 36155 del aflo 2006. . . 

J. IAN RAI BECK 
C.C. 79376.996 de Bogota 

135.199 

4lexo: Recibo por $202.000 pesos 
SustituciOn 
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� / OLARTERAISBECK 4. QLARTE RAISUEcK FRIERI M0URE & CASTRO LTDA. 

DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DE NUEVAS CREACIONES 

Ref.: Expediente No. 05-087.348 

Solicitud de Patente de Invención titulada: "METODOS PARA PREVENIR LA 

GLUCONOILACION DE PROTEINAS". 

Solicitante: SMITHKL1NE BEECHAM CORPORATION 

SUSTITUCION DE PODER 

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado como aparece al 

pie de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me 

permito manifestar que SUSTITUYO el poder a mi conferido por la mencionada sociedad, en ci 

doctor J. IAN RAISBECK LLINAS, mayor de edad, domiciliado en Bogota D.C., identificado 

con la CØdula de Ciudadania No. 79.376.996 de Bogota y portador de la Taijeta Profesional No. 

/ 135.799 del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea Øl quien en adelante asuma el trÆmite 

de la presente acción. 

El apoderado sustituto conserva las mismas facuitades del principal. 

C.C. No. 79.782.747 de Bogota 
T.P. 74.295 del C. S. de la J. 

World Trade Center -Torre A, Cafe 100 No. 8A� 37, Piso 10, Bogota D.C., Colombia 
Tel +57 1601-7700, Fax +57 1601-7799, office@o1arteraisbeek.con, www.oiarteraisbeck.com 
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OLARTE RAISBEK 

A DE INDUSIRIA Y CDUERCIO 

JA 01 - 15,597 
SEPflEIIUE 18 DE 2007 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CMERCIO 

IlIP11O!I!IiiI1,iIIIIir,lIII 
W. 5-0748- .00004.0000 

?)J JCEACIONL 
NACICNALII 

- JN 

NIT : 800116089-2 

*1*1* CONS ISNACIBM t*Itt 

- ------------------------------------------------------------------.--------
TIPO P*UO BANCO CUENTA No. PASO FECHA P80 Yr. PASO 

CONSI0mC1ON BANCO POPULAR 050-00110-6 68290537 18/09/2007 1.2$9S00 00 

tt*$1 C 0 N C E P 1 0 *U*$ 

-----------
VT. RENTISTICO CUNCEPTO TOT. CONCEPTO 

---------------------

1 50005-01-0 SOLICITIJIES 114 PTC CAP-11 EXAMEN NE PATENTIBILID 202.000.00 
TOTAL : $ 202,000.00 

SON DOSCIENTOS DOS NIL PESOS 

If 

RESPONSABI.E  

RECIBO BE CAJA AILICADOAl. EXPEDIENTE No._______________________ 
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S U P E R I N 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADKCION EXPEDIENTE No. 05-87348 

EL EXTRATO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE 

� 
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD 

FECHA 30 DE MARZO DE 2007 EL TERMINO HABIL 

EXPIRA EL 03 DE JULIO DE 2007 

40 

NOTA Dentro del plazo de los seis (8) mesas siguientes a partir de Is I 
on Is gaceta de Propiedad Industrial, deberÆ solicitar y cance 
patentÆbilldad so pens de qua . la sollcftud caiga en abandono, i 
estabtecido en at ArtIculo 44 de la Decision 486/2000, 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE 

SI  NO  

DEN CIA 

INVENCION 

- No 574 DE 

POR LA LEY 

ha dó;pubhcaciOn 
at examen de 
acuerdo con to 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COME 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
BogotÆD.C., 

Abogdo 
J. IAN RAISBECK 
(Apode1do) 

ASUNTO Radicación 05-87348 
TrÆmite 002 
Evento 001 
Actuación 5184 Oficlo 
Folios 04 

Paente de lnvenciôn 

Vlat4ałcnal El 
Via PCT(fase nacional) 

No. Sol. Intemacional 
Fecha de Presentación Internal 

Patente de Modelo de 

Cap.l Cap. 

PCT/US2004/006507 
04 de marzo de 2004 

I. 

Como resultado del examen de fondo, realizado con funclamento en el articulo 45 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le cornunica: 

1.. Dopurnentos ostudlados 

DescnpciOn: FoIios 89a 125 como se rridicó :inicialmente 

ReMndicaciones: Folios: 16 a 131 como se 

r; 

dico inicialmente 

FiQuras: Folios: 133 a 160 como se r dicO iniclalmente 

Priojidad: Folio: I 
Fecha: 04/03/2003 
Pals: US 
Nümero 60/451,686 



2. Objeto de la invención 

� Titulo de la solicitud (folio 1): "MØtodos para prevenir la gluconoitaciôri de 
protemnas". 

� La presente solicitud se refiere a mØtodos para prevenir IagluconoilaciOn de 
polipØptidos producidos en microorganismos. 

� El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar 
mØtodos para prevenir la gluconoilaciôn de polipØptido expresados par 
microorganismos, mediante crecimiento del microorganimo en media de 
cultivo rico. 

� Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona un 
mØtodo par prevenir la gluconoilacion de un polipØptidoexpresado en un 
microorganismo, que comprende hacer crecer dicho micrPorganismo en un 
medio de cultivo rico. 

. La Clasificaciôn Internacional de Patentes (IPC) es: C12F, AOIN 63/00. 

3. De la solicitud de Patente 

Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 

El capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio preseita los siguientes 
defectos: 

El capitulo reivindicatorio en general presenta un mØtoIo par prevenir Ia 
gluconoilaciôn pero no describe la serie de pasos necósarios  para dicha 
prevención ni las condiciones a las cuales se realizan. En Ia reivindicación 1, 
por ejemplo, se indica hacer crecer un microorganismo en un medio de cultivo 
rico, pero no se menciona el microorganismo con su nUmero de depôsito, el 
medio, ni condiciones de temperatura, pH, etc. Asi mismp no se encuentra 
relaciOn en la prevenciôn de la gluconoilaciôn de un polipeptido expresado en 
un microorganismo con el medio en el que se cultiva dichg microorganismo. 
No existe coherencia entre las partes. 

� Existen reivindicaciones que caractenzan la invención por resultados a 
alcanzar que no permiten realizar su comparación con el etado de la tØcnica. 
La reivindicaciOn 2, 6, 45, 46, son ejemplos de tales reivindicaciones. 

� El capitulo reivindicatorio ademÆs no presenta claridad 
ya 

que no define el 
microorganismo, el pØptido ni los componentes del "rfledio rico" en sus 
reivindicaciones independientes. 

� En el caso en que se emplean medios comerciales se p ugiere indicar sus 
componentes en las reivindicaciones para que exista cIaridad. El medio de 
cultivo "superbroth" (reivindicación 10y 11) no se encuentra definido por sus 
componentes, y no resulta claro su sustento en la descnpciôn. 

� Sumado a las anteriores objeciones, las reivindicaciones I a 15 presentan 
una amplitud que excede 10 desarrollado por el solicitante y no son claras 
para que una persona versada pueda Ilevar a cabo la invenciôn sin necesidad 



de introducir actividad intelectual adiconaL No existe claridad en la forma de 
Ilevar a cabo (a invenciôn, el microorganismo susceptible a expresar el 
polipØptido, ni la forma como �1 mØtodo previene (a gluconoHacion del 
polipØptido (si es por ingenieria genØtica, o par manipulaciÔn del medio de 
cultivo). 

� La reivindicaciôn 19 y20 caracterizari el mØtodo por que el DNA que codifica 
la enzima tiene una identidad de secuencia de al menos 70% respecto al 
DNA que codifica la 6-fosfogluconolactonasa de Pseudomoras, sin embargo, 
al no especificarse la secuencia, esta caracterización es imrecisa dado que 
tanto el genero, como la especie de Pseudomonas pueden presentar 
variaciones en (a secuencia de dicho polipØptido incluso entre cepas de la 
misma especie. 

� La reivindicaciôn 27 no presenta claridad por cuanto la tansformación en 
DNA genômico del microorganismo es un proceso natural y no se define la 
etapa inventiva. 

� Las reivindicaciones 51 a 55 obedecen a un mØtodo de producción de 
interleuquina humana que no presenta relaciôn con el objeto de la solicitud, y 
no presenta claridad en la forma de obtención de dicha inerleuquina. 

� Igualmente las reivindicaciones 56 a 59 no presentan claridad en la relación 
que tienen con el objeto de (a solicitud. Se sugiere que dichas 
reivindicaciones tengan dependencia can el mØtodo objeto de estudlo para 
que puedan ser consideradas un Unico concepto inventivo 

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio NO cumple con el requisito de 
definiciôn, claridad, concisiono sustento por (a descripción  de acuerdo al art. 30 
de (a Decision 486.y/o art.22 Tratado PCT. 

4. No es una invención (adiculo 150486 literal a)-f)) 

El artIculo 15 en su literal b) seæala qua: 
No se considoran invenciones ci todo o parte de los acres vivos tal coma se encuentran en/a 
naturaleza, los procesos biologicos naturales, e/ material biologico exitente en Ia naturaleza 
o aquel quo pueda seraislado inclusive genoma o germopiasma de cualquierser viva natural. 

� Las reivindicaciones 28 a 33 enseæan un microorganismo capaz de prevenir 
(a gluconoi(aciôn de polipØptidos. Igualmente dicho microorganismo tiene un 
DNA que codifica para un polipØptido con actividad 6 fosfogluconolactonasa. 

Este despacho considera que dichas reivindicaciones no son una invenciOn 
debido a que se considera el microorganismo comó tal y que no es 
modificado de ninguna forma, sino que presenta una atividad especifica, la 
cual es posible encontrar en (a naturaleza. 

� Las reivindicaciones 36 a 42 ensenan un polinuc(eotjdo aislado el cual no 
puede ser objeto a patente por ser material biolOgico existente en la 
naturaleza. 



MI 

1 

� Las reivindicaciones 56 a 59 enseæan un microorganismo libre de expresiôn 
de fago lambda infeccioso, el cual, al no especificarse las caracteristicas quo 
lo hacen diferente a otros hallados en la naturaleza no es susceptible a 
patente. 

Portal razôn las reivindicaciones 28 a 33 y 36 a 42 no pueden ser consideradas 
invenciones. 

5. Determinaclón del Estado do la TØcnica 

Do acuerdo a to observado, NO es posible realizar una correcta determlnaciön del 
Estado do la TØcnica y Evaluaciôn do los requisltos de patentabilidad. Solo� 
cuando se haya corregido adecuadamente la solicitud y so haya orientado de forma 
tal que sea claro lo que se quiere ser potegfdo, solo en ese momento esta oficina 
podrÆ elaborar una determinación correcta del estado de la tØcnica y una evaluaciôn 
correcta de los requisitos de patentabilidad 

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 tØrmino de 60 dlas contados 
a p&tir de la fecha do notificaciOn do la presente comunicaciôn. En caso do no dar 
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar do la respuesta subsistieran los 
impedimentos para la concesiOn, so denegara la patente. 

Notifiquese el presente oficlo conforme a to dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capttulo quinto del tftulo primero de la Circular Unica NO 10 de 2001. 

ALIX CARMENC!SPEDES DE VERGEL 
Directora de NijØvas Creaciones (C) 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 
J5 tE$ 

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 192 Código No. 202089 


