5 T
BRIGARD& CARRERA7#71-21 TORREB -PISO 4
BOGOTA - COLOMBIA

r

7

CASTRO T GTOTM 200 oo

www.bc.com.co
PROPIEDAD INTELECTUAL

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERGID

AS: 90.636 LT

5-108673- -00004-00

Fecha: 2007-10-28 17:07:13  Dep. 2020 NUECREACIONE
Tra. 2 PATENTES Eve:1 REGDEPOSITO
Sefiores Act. 538 PETICION Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D. '

— . — —

REF.. Expediente No. 05 108.673 - Solicitud de Patente

a nombre de: THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY.
Titulada: ANTIGENOS PROTECTORES Y VACUNAS PARA EL. CONTROL. DE
INFESTACIONES DE GARRAPATAS DE MULTIPLES ESPECIES.

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, veciho de Bogota, portador de la tarjeta
profesional No. 57492 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de la Sociedad THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE
UNIVERSITY, segUn lo acredita el documento de poder presentado en esa Division,
de acuerdo con el Articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, me permito solicitar que se examine si la invencion contenida en la solicitud
en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 07-
67,233 por valor de $404.000. -

De la Sefioradefe atentamente,

/:3//////

AN P CADENA SARMIENTO
C.C. No. 80.410.337 de Usaquén

T.P. No. 57492 del C.S.J.

Cra 7 No. 71-21 Torre B, Piso 4

Bogota, 29 de octubre de 2007
CHP/MEV/jpg

BRIGARD & CASTRO ABOGADOQS S.A. - NIT. 860.047.372-8



. .

0

ﬁMMMWQﬁﬂ#&@mm

¢
!
{
I
I

RIT @ BO0174089-2

07 - 87,233
REOSTO 21 DE 2007

AL BE CAJR :

xm mhmnﬁn
? 05 ¥08673--00004-0000

: CECE SMRZR707:13 0 Dep. 2020 NUECREACIONE
f _ 3 Lve 1 REGDEPQOSITO
! \ = Folios: 2
f 1Y 0O 3 ENACTION
170 PREB BANCO CUENTA No. PABG FECHA PEO Y. PAGO
_____________________ L____-___m*-___-“,u---—_—-___mwﬁ--___ﬂd-____—_______ﬂu-__,_A___—__——__m__m---——‘-__mw_
ETRE CONSIGNACION  BANCO POFULAR  050-00110-4 51181492 17/08/2007 16,740,000,20
’ thigt C 0 N C £ P T 0 it
37100 | CONCEPTD TOTAL CONCEPTD
i -
~31-01 saLxczrunes} 85 EYAMEN DE PATENTARILIDAD DE DNVEN 104,0300.00
z TOTAL g 404,080.00

OCIENTOS CUATRO MIL PESOS

7

J& ARLICADD AL EXPEPIENTE Ho.

/




fw""‘,r .

Paterﬁt@;

Radicacién
Tramite - 002
Evento 001

Actuacion 430
12137
04

-Oficio
- Folios

de Invencion g
i“ﬂnal B
W(iase nacional) ]

lnternaclonal
Presentamén Internal.

mentos estudiados

Folio:

Fecha:
. Pals:

Numero

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

05-108673

Patente de Modelo de Utilidad ]

Cap.l

[] Cap. i ]

Folios: 06 a 39
Folios: 213 a 276

Folios: 40 a 48
Folios: 277 a 284

Folios: 50 a 53

1
25/10/2004
Us

10/972,789

,sUItad‘o del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
1486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se le comunica:
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como se radicé inicialmente
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2 Objeto de la mvenclon

| [Q " Titulo de la solicitud (folio 1): “Antigenos protectores y vacunas para el control -
de infestaciones de garrapatas de muitiples especies”.

. La presente solicitud se refiere a antigenos protectores de ampho rango
_contra infestaciones de garrapata secuencias de gen y proteinas codificadas
para dichos antigenos, vacunas relaclonadas y métodos utsles para inducir
“una respuesta inmune. .

» El problema planteado en esta sohcxtud es la neces;dad de propcrctonar e

-+ identificar antigenos protectores contra infestacion de garrapatas, secuencias

- de genes y proteinas codificadas para tales antigenos, vacunas relacionadas
y métodos (tiles para inducir una respuesta inmune en mamiferos los cuales
protegen contra un amplio rango de especies de garrapatas’

| e Para solucuonar este prcblema técmco la solicitud en estudio proporciona un

- polipéptido  aislado seleccionada del grupo que corresponde de los
pohpéptndos derivados de garrapata designados 4D8, 4F8 y 4EB, sus
composiciones de vacuna secuencias homologas, la célula transformada
mediante un vector que expresa su ADN y ei método para inducir una
respuesta inmune en un mamifero contra la mfestacxén de garrapatas B

e la Cla§1ﬂcac1én Internacional de Patentes (IPG_) es: AB1K 39/00.

3. De Ia soliéitud de Patente -»

-'_3_;1 Dggcngglé n (articulo 2 D. 486)

La descnpcuon de la sohmtud en estudio presenta los siguientes defectos

‘e Con Iai informacién relacionada no se evidencia una resolucién real al-
problema planteado en la solicitud, no.es claro cudles son los péptidos que
poseen accion terapéutica; y cudl es el efecto técnico novedoso sobre el
estado ge la técmca y los compuestos de referencia.

"Por lo anterlor la descnpcnén no cumple con el requisito de claridad y/o.
divulgacién completa que permita su comprension y ejecucion de acuerdo alart. -
28 dela Declsion 486 ylo art..22 del Tratado PCT : :

32, Reivindicaciones (a}ﬁculo 30 D 486)

'El capltulo reivindicatorio de la solicitud en estudm presenta los siguientes
h gdefectns :

s Elcapitulo reivindicatorio y en aspecml las reivindicaciones mdependnenteﬂ

4,11, 18, 30, presentan polipéptidos aislados que por su esencia incurrenen
 una excepcion a la patentabihdad como se observara en el numeral 4.

s El capitulo reivindicatorio no-es conciso ya que presenta un namero elevado‘
. dereivindicaciones que comprenden materia que podria ser simplificada solo
~. conla mclusrén de los diferentes péptidos en la rewindncac«én independlente



Las reivindicaciones 15, 21, 27, 33 39, 45 y 51 se encuentran caracterlzadas
por un resultado a aloanzar con lo cual no se define la materia por sus
: caracteristlcas técnicas lmp!d|endo el correc:to andlisis de la sohcntud

Por lo anterlor, el capitulo rewlndlcatono NO cumple .con &l requisito de
definicion, claridad, concisién o sustento por la descripcnon de acuerdo al art 30
de la Decision 486.y/o art.22 Tratado PCT.. .

4 No es uha invencion (an‘iculo 15 D 486 literal a)-f)

El artrculo 15 en su literal b) sefiala que:

No se consideran invenciones el todo o parte de los seres vivos tal como se encuentmn enla

“-naturaleza, los procesos bioldgicos naturales, el material biolbgico existente en la naturaleza

0 aquel que pueda ser aistado inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser w'vo natural.

las reivindicaciones mdepandientes presentan pollpéptldos alsladcs de un
orgamsmo (garrapata) designados como 4D8, 4F8 y 4EB. B

Este despacho considera que dichas relvmdloacnones no son una invencion
debido a que es matenal biolégico que puede ser. facxlmente alslado enla

naturaleza

“Por tal razén las reivmd:caclonem 4,11,18, 30 yalgunas dependlentes no.

‘pueden ser consnderadas mvencmnes

5. Excepci_én ala patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d))

 Elliteral d del articulo 20 de la decision 486 establece que “no seran patentables;

“d) Losmétodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi

e

- Las relvmdlcac:iones 16, 22 28, 34, 40 46 y 52 obedecen a un métofﬁ{ B
_tratamlento como se observara mas adelante. ' '

como los métodos de diagnéstico'aplicados a los seres 'humanos oaanimales”.

Las rewmdlcamones 16, 22, 28, 34, 40.46 y 52 implican un método para

- inducir una respuesta inmune en un mamifero contra la infestacion de-

garrapatas de multlples especnes y sus patégenos asocnados

De lo anterior la(s) reivindicaciones 16, 22, 28, 34 40 48 y 52 no pueden ser
consideradas patentables .

' 6. Andlisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

De acuerdo a lo observado, NO es posible realizar una correcta determinacion del
Estado de la Técnica y Evaluacion de los requisitos de patentabilidad. Solo cuando. -

. se haya corregido adecuadamente la solicitud y se haya orientado de forma tal que
‘sea claro lo que se quiere ser protegido, solo en ese momento esta oficina podra
- elaborar una determinacién correcta del estado de la técnica y una evaluacion

correcta de los requnmtos de patentabmdad
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En cumplirnighto del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, sei@indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 dias contados
a partir de i&: echa de notificacion de la presente comunicaciéon. En caso de no dar
resente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los

4

respuesta alp
B para la concesion, se denegara la patente. f

'Notifiquesa{}’:” presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del

ircular Unica N° 10 de 2001,

i del titulo primero de la

NZA ¢ESPEDES DE VERGEL

ALIX CARME)
Jefe de Divi;s;‘j n d# Nuevas Creaciones

El anterior'?5""1'_$que_rimiento_ fue notificado por fijacion en lista, de fecha

EXAMINADOR TECNICO
Codigo No. 202089
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION & | 26 5 9

Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 05-108673

i

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo '

3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de octubre del
2005, bajo el numero 05-108673 se presentd la solicitud de patente para la invencién
denominada; “ANTIGENOS PROTECTORES Y VACUNAS PARA EL CONTROL DE
INFESTACIONES DE GARRAPATAS DE MULTIPLES ESPECIES”, contenida en el
expediente de la referencia.

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

TERCERO: Que ¢l articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

~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 concesién de la patente, lo notificaré al solicitante. Este deberé responder a la nofificacion
dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo
podré ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.(...) Si el
solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la
respuesta subsistieran los impedimentos para la conoes:én la oficina naozonal competente

denegaré la patente”.

CUARTO: Que realizado el examen de fondo, se requirié al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de cardcter técnico visibles a folios 294 a 297 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisidn para la concesion de la patente. Frente a dicho requerimiento
no hubo pronunciamiento alguno por parte del mismo, por lo cual es procedente negar el
privilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486.

Seda Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Sede CAN; Tr, 40A No. 38-50 Conmutador; 5870000
Fax: 5670284, Linea 018000-910165

Web:m&m e-mail: info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO
RESOLUCION » . -
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Por la cual se niega una patente de invencion
Rad. N° 05-108673

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion para la solicitud
correspondiente a “ANTIGENOS PROTECTORES Y VACUNAS PARA EL CONTROL DE
INFESTACIONES DE GARRAPATAS DE MULTIPLES ESPECIES”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion al
doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado THE BOARD OF
REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY., 0 a quien haga sus veces,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de
reposicién interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la
notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE -
Dada en Bogota, D.C., alos p 5 Hip opir

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

A QUINONES

Doctor |
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A No. 4-41

”B/g'oté D.C.

Sede Centro: Carrera 13 Na, 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10

Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador. 5870000
Fax. 5870284. Linea 018000-810165

Web: www.sic.qov.co e-mail: infog@sic.gov.co

Bogoté D.C. - Colombia



