Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUcCION No: 14616
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/09-032342

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio 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 30 de marzo
de 2009, con el N° 09-032342-00000-0000, por la sociedad Biocern, Inc., entrd a
fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada "APTAMEROS, METODOS
PARA SU SELECCION Y USOS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2007/077300 del 30 de agosto de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 619 del 19 de agosto de 2010, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15062 y notificado
por fijacion en lista el 28 de agosto 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 carécter técnico visibles a folios 230 a 235
del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N°® 09-032342-00008-
0000 del 28 de diciembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento
formulado, modifico el titulo de la invencién a "METODOS PARA SEPARACION DE
CELULAS DE ESPERMA Y COMPOSICIONES QUE CONTIENEN APTAMEROS O
SECUENCIAS DE ACIDO NUCLEICQ" y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 13 que
reemplazan las originaimente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado, comogquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas
en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de |la Decision 486 expedida
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para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8, 12 y 13 del escrito
radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28 de diciembre de 2012, cumplen los
requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho
encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que por su parte, el articulo 15, literal (b) de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, sefiala: "No se considerarén invenciones: b) el todo o parte
de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolégicos
naturales, el material biologico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural’.

En cuanto a las reivindicaciones 9 a 11 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-
00008-0000 del 28 de diciembre de 2012, se tiene gue son reivindicaciones que hacen
referencia a células de esperma de ganado o humanas, lo cual corresponde a material
biol6gico existente en la naturaleza y aisiado por el método de la reivindicacion 3.

Por lo anterior, las reivindicaciones 9 a 11 no se consideran invenciones y, en
consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificacion presentada por la sociedad solicitante y
teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el titulo de la invencion, e! cual
quedara de la siguiente manera: “METODOS PARA SEPARACION DE CELULAS DE
ESPERMA Y COMPOSICIONES QUE CONTIENEN APTAMEROS O SECUENCIAS
DE ACIDO NUCLEICO”.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entr$ en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT),
para la creacion titulada:
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“ METODOS PARA SEPARACION DE CELULAS‘DE ESPERMAY
COMPOSICIONES QUE CONTIENEN APTAMEROS O
SECUENCIAS DE ACIDO NUCLEICO “
Clasificacion IPC: C120Q 1/68.

Reivindicaciones: 1a 8, 12 y 13 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-
0000 del 28 de diciembre de 2012.

Titular: BIOCERN, INC.

Domicilio: Atherton, California, Estados Unidos de América.

inventores: David A. Oksenberg, Sergey Krylov y Michael Musheev.

Prioridad N°: 60/824,069 Fecha: 30 de agosto de 2006 Pals: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/077300 Fecha: 30 de agosto de 2007.

Vigente desde: 30 de agosto de 2007 Hasta: 30 de agosto de 2027.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién solicitada para las
reivindicaciones 9 a 11 del escrito radicado bajo el N° 09-032342-00008-0000 del 28
de diciembre de 2012, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: E! titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decisibn 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se deberd cancelar la tasa anual de mantenimiento,
conforme lo dispone el articulo 80 de ia referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el
certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resoluciéon a la sociedad
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Biocern, Inc., 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 notificacién o dentro de los cinco 5 dias habiles
siguientes a ella,

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

-
PABLO FELIPE ROBLED TILLQ
Doctor
JAIME EDUARDO PELGADO VILLEGAS
mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co
mdeabogados@cable.net.co
Elabord: Moncaleano Prado Juan David &
Revisé: Consuelo Leguizamon Leguizamon *
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoNo Femandez *
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