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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 71504
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/08-125171

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
€n 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 dia 25 de noviembre de
2008 con el N° 08-125171-00000-0000, la sociedad AMYRIS, INC., a través de apoderado,
presentd la solicitud de patente de invencién titulada “PRODUCCION DE ISOPRENOIDES", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/069807 del 25 de mayo de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 611 del 31 de diciembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12550 y notificado por fijacién
en lista el 18 de julio de 2012 se requirié 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
observaciones de caracter técnico visibles a folios 253 a 256 del cuaderno administrativo,
relacionadas con |a patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision,
para la concesion de |a patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-125171-00007-0000 del 08 de
octubre de 2012, respondid oportunamente el requerimiento formulado, y presenté nuevas
reivindicaciones 1 a 41 (Fls. 284 a 288) que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo
de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepto el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo
34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisidn de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgardn 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 aplicacion industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 41 contenidas en los folios 284 a 288, no cumplen con el
requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones;
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6.1. Objeto de la invencion.

El problema técnico consiste en suministrar métodos alternativos de produccion de terpenos.
Para solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona &cidos nucleicos, enzimas,
vectores de expresion y células hospederas genéticamente modificadas para llevar a cabo
métodos de produccién de terpenos.

6.2 Determinacién del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 26 de mayo de 2006, que corresponde a
la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd el siguiente documento
gue anticipa el objeto de esta solicitud:

No. Documento Titulo Fecha de publicacidn

01/Diciembre/2005

D1 US2005266518 Isoprenoid production

El documento D1! divulga métodos y acidos nucleicos para fabricar terpenos en una célula a
partir de una secuencia polinucledtida que codifica una enzima en la via metabdlica
mevalonato.

6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 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,
comercializaciéon o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de fa solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que,
la reivindicacion 1 esté referida a: “Un método para producir un isoprenocide que comprende:;

lhttp:/fworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=2005266518A1&8KC=A18FT-D&ND=3&date=200512018&DB=EPODOC&Iccale=en_EP
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a)

b)

La obtencion de una pluralidad de células huésped bacterianas © fungicas gque
comprenden un acido nucleico heterélogo que codifica una 0 mas enzimas de una ruta
de mevalonato para efaborar isopentenil pirofosfato, en donde la expresién de una o mas
enzimas esta bajo el control de al menos un regulador transcripcional heterélogo, en
donde la ruta de mevalonato comprende (i} una enzima que condensa acetoacetil-CoA
con acetil-CoA para formar HMG-CoA; (i) una enzima que convierte HMG-CoOA en
mevalonato; (i) una enzima que fosforila mevalonato en mevalonato 5-fosfato; (iv) una
enzima que convierte mevalonato 5-fosfato en mevalonato 5-pirofosfato; y (v) una
enzima que convierte mevalonato 5-pirofosfato en isopentenil pirofosfato; y

Cultivar las células huésped bacterianas o fiingicas en un medio donde la fuente de
carbono sea fimitada de modo que el medio proporcione el 75 % o menos de fa tasa de
crecimiento especifica méxima para las células huésped bacterianas o fingicas, en
donde la tasa de crecimiento especifica méaxima es una tasa que se habria logrado
cultivando las células huésped bacterianas o fingicas bajo una temperatura optima para
el crecimiento de fas células huésped bacterianas o fungicas, y en un medio donde los
nutrientes se encuentran en exceso.” (Fl. 284).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el decumento D1
que representa el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

Método para producir un isoprenoide gue | Método para fabricar terpenos
comprende:

) . Célula que contiene una secuencia
a) Obtener una pluralidad de células {bacterianas o r'nuc? stida que codifica una enzima
flingicas) huésped que comprenden una ruta | POINUCIECNIGA QUE codlica una enzim
enzimatica para elaborar isopentenil pirofosfato en la via metabdlica mevalonato

b} Cultivar las células huésped (bacterianas o | Cultivar la célula
fungicas) en un medio

Las caracteristicas esenciales de la reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en D1,
el cual divulga un método para fabricar terpenos (Parrafo 0166) en una célula a partir de una
secuencia polinucledtida que codifica una enzima en la via metabdlica mevalonato, dicha
enzima es expresada en una célula que contiene la secuencia polinucleétida gue produce
terpenos a un nivel mayor que la célula antes de la introduccién de la secuencia nucleétida
(Parrafo 0032). Dichos acidos nucleicos codifican proteinas de la via DXP en células
hospederas como E. Coli (Parrafo 008), hongos o levaduras (Parrafo 141). El documento
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divulga secuencias nucleétidas que codifican para HMG-CoA sintasa (Péarrafo 0126), HMG-CoA
tiolasa (ejemplo 10 Parrafo 0294), CoA reductasa (Parrafo 0296) y mevalonato cinasa (Parrafo
0272).

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

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 41 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevo el método de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido
en el mencionado articulo 16 de ia Decision 486.

En referencia al argumento de la solicitante, segin el cual el documento D1 no afecta la
novedad de la solicitud porque no especifica que el medio de cultivo tiene una fuente de
carbono limitada, de modo que el medio proporcione el 75% o menos de la velocidad de
crecimiento especifica maxima para las células huésped bacterianas o flngicas, se aclara que
no se considera una caracteristica esencial del método un parametro determinado por la
velocidad de crecimiento especifica maxima de un cultivo, ya que un método debe ser
caracterizado por su secuencia logica de etapas. Tal como consta en el documento “Examen de
forma y fondo solicitudes de patentes de invencion y modelos de utilidad”; “Los parametros son
valores caracteristicos de propiedades mensurables”... “El examinador no permitira la
caracterizacion de un compuesto quimico solamente por sus pardmetros, a menos gue la
invencion no se pueda definir de otra manera. En cualquier caso, el parametro tiene que poder
ser determinado y medido sin ambigliedad por métodos estandar conocidos en el campo en
cuestién, o descritos claramente en la solicitud. Lo mismo se aplica a una caracteristica
vinculada a un procedimiento, que es definido por parametros®”. Especificamente, el solicitante
no proporciona informacion sobre las condiciones del medio de cultivo bajo las cuales se
obtiene dicha velocidad, o un método por el cual determinar la cantidad de fuente de carbono
para alcanzar dicha velocidad, de manera que no hay informacidn suficiente sobre la medida
del parametro para que pueda tomarse como una caracteristica esencial del método. Por tanto,
ya que no se considera la velocidad de crecimiento maxima una caracteristica esencial del
método, el documento D1 si afecta la novedad de ia solicitud tal como ya se expuso.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtdan de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria
y Comercio,

2 Examen de forma y fondo solicitudes de patentes de invencién y modelos de utilidad” expedido por la superintendencia de Industria y Comercio,
Pagina 72. http:/api.sic.gov.co/Biblioteca.himl
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencioén a la creacién titulada “PRODUCCION
DE ISOPRENOIDES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a el doctor Humberto
Rubio Camacho, en su calidad de apoderado de AMYRIS BIOTECHNOLOGIES, INC., 0 a quien
haga sus veces, 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 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

—

]

PABLO FELIPE ROBLED = = TILLO

»

Elabord: Sandra Carolina Crespo
Revist: Consuelo Leguizamon Leguizamon ¥
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprabd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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