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1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes
Identificado, me refiero al oficio nimero 4257 notificado por fijacién en lista del 20 de abril de
2006.
2. Mediante el ofido nimero 4257 se puso en conocimlento del solicitante el Informe

que contlene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Atiendo a las observadones de la manera sigulente:

NIT 880.041.367-3
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2.1 LARID. LA SO
REIVIN NES:

Para subsanar las objeciones que sobre claridad hizo su Despacho, en las

reivindicaclones se ha corregido el término “ruptura”, el cual se camblé por “divaje”.
SRYEEAX,

Por otro lado, el capltulo reivindicatorio se ha modificado con el objeto de adarar
la matera alli reivindicada. Ahora, se define el aultivo de cepa de miaoorganismo
Pseudomona ayucdda ATCC N° PTA-806 (relvindicacion 1), el proceso de obtencién de un
derivado de la cepa Pseudomona ayucida ATCC N° PTA-806 definida en la reivindicacién 1 y
por Ultimo se reivindica el derivado de Pseudomona ayucida ATCC N° PTA-806 obtenido por el
proceso definido en la reivindicaclén 2.

El nuevo capftulo reivindicatorio se ha modificado de acuerdo con la patente
europea equivalente, por tanto, respetando la autonomia de ese Despacho sobre ia
patentabllidad de la Invencién, el capitulo reivindicatorio que aqul presento es susceptible de
patentabllidad.

Por las razones anteriormente expuestas, le solicito se sirva continuar con el trdmite
de la presente solicitud pues ésta se presenta de una forma dara y una persona versada en ia
materia podria realizar el producto objeto de esta invencién con la informacién presentada en la
descripdén y reivindicadiones.  Considero que con los argumentos expuestos anteriormente,
asi como con 1as modificaclones realizadas al pliego relvindicatorio se deben tener por superadas
las objeciones que sobre claridad planteé ese Despacho en el oficio No. 4257. Sin embargo, en
el evento que el Despacho considere que la presente Invencién todavia no es suficlentemente
dara, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el articulo 45 inciso 2 de
la Dedsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de
nuestra parte cualquier complementacién o adaracidon que considere necesaria para efectos de
proceder al examen de patentabilidad definitivo correspondiente.
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3 Puesto que se han atendido a caballdad las observadones hechas por su Despacho
sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continte su tramitacidn.

Anexos:
1. Nuevo pllego relvindicatorio
2. Formulario para modificaciones
3. Recibo por valor de $95.000 por concepto de modificaciones en solicitud pendiente

Bogota,
Sefiora Jefe, 2 - . C‘
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EMILIO FERRERO
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

2000-F03
Io SOLICITUD DE:
I:l COrreodbn de Emror Material Modificacién a una solicitud
Nombre: PETROLEO BRASILEIRO S.A
'O _ PETROBRAS
¢ ’ .
. * | Direcclén: Avenlida Repiiblica do Chile,
SOLICITANTE 85, Rlo de Janelro RJ, IDENTIFICACI N
Brasil
. cee. O ~r O
, Naclonalidad o Domicllio: er:s?la Janelro, CE. D Otro D
i |Lugar de Consthtuclén: Sociedad constituida y .
. | existents bajo las leyes de Brasil. Namero:
- |1 Teléfono: 5460970 Fax: 5473170
i E-mall: clientes@camyp.com
@ - IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERO
Direcclén: Carrera 4* No. 72-35 c.C. NIT D
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2118650 | cE O owe O
O APODERADO E-mall: cavelierfijcavelier.com
Nimero: 438,018 TP 31,628

O Nameio 'o oxpodionh:- 00091832

@ Descripcién de la correccién o modificacién solicitada:
Presento junto con este escrito nuevo capltulo reivindicatorio con 3 reivindicaciones con el abjeto

de subsangr las objeciones a la claridad de la solicitud y sobre et cual solicito se efectie el examen

de patentabilidad.
i
COmprob:ante de pago No. 06-53,835 Fecha: 17 de julio de 2006
O Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $ 95.000
D Poderes, si fuere el caso
D Documento que acredita ia existencia y representacion legal de las partes, cuando sean

personas juridicas.

NOMBRE; EMILIO FERRERO FIRMA: év‘-n“—' C“;‘-“—w
1

2 C.C. 438.019 da Usaquén T.P.A. 31.928

ZCA




REIVINDICACIONES

1.  Un cultivo del microorganismo Pseudomonas ayucida ATTC N° PTA-
806.

2. Un proceso para obtener un derivado de Pseudomonas ayucida ATTC
N° PTA-806 el cual mantiene la habllidad pare reducir selectivamente
el contenido de nitrdgeno en material carbonaceo organico que
contiene nitrogeno por medio del clivaje selectivo de enlaces organicos
C-N y la produccién de 8-hidroxicoumarina, dicho proceso
caracterizado por las etapas de:

a) proporcionar una cepa de Pseudomonas ayucida ATTC N° PTA-
806;

b) Cultivar dicha cepa en un medio de crecimiento que comprende
nutrientes minerales y una fuente asimilable de carbédn en
ausencla substanclal de compuestos con contenidos de nitrégeno
excepto dicho material carbonaceo orgénico que contlene
nitrégeno, y en la presencla de oxigeno a temperaturas desde
25°C a 35°C durante el iempo suficiente_para produclr derivados
de Pseudomonas ayucida ATTC N°® PTA-806. ..

3. Un cultivo de un derivado de Pseudomonas ayucida ATTC N° PTA-806
obtenido de acuerdo con el proceso de la relvindicacion 2.
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Bogot4, D.C.,

Doctor

EMILIO FERRERO

Petroleo Brasilelro S.A.-PETROBRAS

(Apoderado)

ASUNTO Radicacién 0091832
Tréamite 002
Evento 001
Actuacién 430
Oficio (VI IV ) 9 1 1 4
Follos

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se ie comunica:

Documentos estudlados:

Los textos estudiados fueron la descripcion (Folios: 2 a 18) y las reivindicaciones 1 a
3 del folio 103 que reemplazan a las reivindicaciones 1 a 5(folios: 20 a 21).

La presente solicitud reivindica prioridad Estadoimldensa N° 09/449.815 de 30 de
noviembre de 1988 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10 y 11 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Objeto de Invencién:

El objeto de la presente solicitud se refiere un cultivo de cepa de microorganismo
mutante Pseudomonas ayucida ATCC N° PTA-806 que posee la habilidad de reducir
selectivamente el contenido de nitrégeno mediante segmentacion de enlaces C-N
para producir 8-hidroxicumarina en medio con minerales, nutrientes, fuente de
carbono, compuesto orgénico con nitrégeno, en presencia de oxigeno y a una
temperatura de 25-35°C. Tamblén se reclaman las bacterias derivadas de ATCC N*
PTA-808 que retienen la actividad de segmentar los enlaces C-N y producir 8-
hidroxicoumarina.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasific en la IPC A23K 1/00
Claridad de la solicltud:

El articuio 30 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que: “Las
relvindicaciones definiridn la maieria que se desea proteger mediante la patente. Deben ser clares y
concisas y estar enteramente susiteniadas por la descripcion.

ol
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Las reivindicaciones podrén ser independientss o dependientas. Una relvindicaciin serd independiente
cuando defina la mealeria que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacidn anterior. Una
reivindicacion seré dependients cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
relvindicacion anterior. Una relvindicacién que se refiera a dos o més relvindicaciones anteriores se
considerard una reivindicacion dependiente mditiple.”

La reivindicacién 1 reclama Gnicamente un cultivo de Pseudomonas ayucida ATCC
N° PTA-808, se podria ampllar un poco méas la definicién de este microorganismo
Indicando su funcién o actividad en la misma cldusula.

La reivindicacién 2 reclama un proceso para la obtencién de un derivado de
Pseudomonas ayucida ATCC N° PTA-808, que retiene las propledades de la cepa
parental, que comprende el MISMO proceso bésico de blotransformacion en el cual
es empleada la cepa mencionada. El proceso en mencién no le esta atribuyendo
ninguna caracteristica particular a la cepa denominada "derivada®, y tampoco provee
los medios para establecer si realmente existen diferencias a nivel genético entre las
cepas parental y derivadas. Como ya se habla mencionado el proceso reclamado no
constituye un proceso de obtencién de un derivado, es simplemente el proceso
basico de biotransformacion para el cual se usa la bacteria, que ademas ya fue
reclamado en una solicltud independiente No CO 00-81781 y por ello se conceptGa
que la materia reclamada no estaria definida claramente.

La relvindicacién 3 reclama un cultivo de derivados de Pseudomonas ayucida ATCC
N°® PTA-806, que retiene las propiedades de la cepa parental. Aunque se haga
referencia a un proceso de obtencién, como ya se habla mencionado en el concepto
técnico 587, la materia reclamada no ha sido definida apropiadamente, por cuanto
cepas con diferencias genéticas, pero resultantes del mismo “proceso de obtencién”,
podrian exhibir las mismas propledades de la cepa parental, incluso aquellas que el
solicitante no ha divuigado suficientemente en la descripcién 0 que ni siquiera las ha
contemplado. Asf que un derivado podria ser cualquler bacteria, atin no identificada
por el solicitante. Por otra parte, para que un tercero pueda reproducir {a invencion y
llegar a los mismos resultados a los que se hace referencla en la solicitud, se hace
Indispensable la definicioén exacta del microorganismo mencionado (a través de su
numero de depdsito). De acuerdo con esto la materia reclamada en la clédusula en
mencién SIGUE SIENDO CONSIDERADA NO CLARA.

Segun lo anterior las reivindicaciones 2 a 3 no cumplen con el requisito de claridad
estipulado en el articulo 30 de la Decisién 4868 de la Comision de la Comunidad
Andina de Naclones.

En cumplimiento del articulo 45 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimlento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la conceslén, se denegara la patente.



S

Notiflquese el presente oficlo conforme a lo dispyesl:o en el numeral 5.2, iteral 8), del
capltulo quinto del titulo primerp de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divigién de Nuevas Creaciones

El anteriof requerimiento fue notificado por fljacibn en |lista, de
fecha 174602005

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2008-07-00
N*: 1257 Cédigo N°: 202063
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2020

Bogota, D.C.,

Doctor

EMILIO FERRERO

(Apoderado)

PETROLEO BRASILERO S.A

ASUNTO Radicacion 0091781

Tramite 002

Evento 001
Actuacion 430
Oficio
Folios

Como resultado de! examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la Decisidn
486 de la Comision de 1a Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripcion (Folios: 2 a 24)

Las reivindicaciones 1 a 7 de los folios 201 a 203 que reemplazan las reivindicaciones 1 a 5 (folios
que reemplazan al capitulo de los folios 123 a 124 y no represantan una ampliacidn de la materia
reclamada iniciaiments.

Conceptos técnicos 1110, 440.

La presente solicitud reivindica prioridad americana N° US09/449.6123 de 30 de noviembre de
1989 y cumple con lo establacido en los articulos 9, 10 y 11 de la Declsién 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina.

Objeto de Invenclén:

Se refiere a un proceso para el clivaje de enlaces organicos C-N en donde la bacteria es aislada
por seleccion segln su habilidad para clivar enlaces C-N dejando intactos los enlaces C-C que
comprende las etapas de: i) Poner en contacto el material carbonaceo comprendiendo enlaces C-N
con una cepa Pseudomonas ayucida ATCC No PTA-806 o un derivado de esta; il) incubar el
material junto con la bacteria bajo condiciones metabdlicas, manteniendo el pHentre 5y9yla
temperatura entre 25 y 35°C. iii) recuperar el producto transformado. Las condiciones se refieren a
medio de crecimiento con minerales, nutrientes, fuente de carbono asimilable, sin fuente de
nitrdgeno (aparte det material carbonéceo), oxigeno y pH entre 6,5 y 7. | El material carbonaceo se
eacoge entre pelrdleo crudo, sus destilados, liquido basado en hidrocarburo, carbdn, quimicos
organonitrogenados.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasifico en ia IPC C12S 1/00

Se. recomendod Jusionoe

topio dadeonarplo ue 0 en ¢ expedientt DI TBL.
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Claridad de |a solicitud:

H erticuio 30 de ls Decision 486 de ia Comisién de ia Comunidaed Anding esiablece que: “Las reivindicacionss definirin
I muteria que s desea profeger mediants ia petente. Deben serclaras y concisas y estar anteramernis susientadas por
Ia descripcitn.

Las reivindicaciones podrén ser indepencieniss o dependientes. Una reivindicacin serd independiente cuando defing i
maleria que so desea proieger sin referancia a oira mivindicacian enterior. Una reivindicacitn serd dapendients cuando
define la meteria que s dasea proleger refirindose a una relvindicacibn anterior. Una redvindicacibn que se refiera a
dos o més reivindicacionas anfariores se considerari una relvindicecin dependiernts miltiple.”

La reivindicacién 1 reclama un proceso para el clivaje de enlaces orgénicos donde ia cepa
empieada para la biofransformacién es Pssudomonas ayucida ATCC N° PTA-806. Sin embargo,
dicho proceso comprende las etapas generales de cualquier método de bioconversidn conocido en
el estado de la técnica y las condiciones de reaccién se derivan de los requerimientos metabdlicos
de las bacterias pertenecientas al genero de Pseudomonas. Es por ello que a pesar de las
modificaciones efectuadas al capitulo reivindicatorio, se encuentra que el proceso en mencién
continiia representando la reclamacion de uso de una bacteria ya reclamada en una solicttud
independiente.

Ahora bien, considerando que el elemento caracteristico de la presente solicitud es justaments la
aplicacion de la bacteria Pseudomonas ayucida ATCC N° PTA-808 reclamada en la solicitud CO
00-91832, se recomienda fusionar las dos solicitudes incluyendo en la soficitud 00-91832 ia
reivindicacion referente a proceso (No 1 del folio 213 de la presente solicitud), excluyendo las
reivindicaciones referentes a los “derivados”, por cuanto éstos no han sido comectaments definidos
en la descripcién como tampoco se han proveido los medios para establecer cuales son las
diferencias a nivel genético entre las cepas parental y derivadas. Asl las cosas, el concepto comin
inventivo lo constituiria la cepa en mencién y las reivindicaciones de proceso no se verfan
afectadas dada su generalidad dado que su elemento caracteristico seria justamente la cepa
Pseudomonas ayucida ATCC N° PTA-808, considerada como el concepto comin novedoso
inventivo.

Cabe mencionar que al fusionar las solicitudes no se pueden retomar los defectos objetados en
conceplos técnicos previos tanto para la presente solicitud como para la solicitud 00-91832. Por

- ejemplo, se espera que no se vuelva a definir la cepa por el proceso en el que va a ser usada. Se
sugiere se defina la cepa mediante su numero de depdsito, indicando de manera complementaria
su funcién y después en reivindicaciones independientes reclamar el proceso definido a través de
sus etapas (no por el resultado esperado).

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisitn de la Comunidad Andina, se le
indica que debe dar respuesta dentro del trmino de sesenta dias contados a parlir de la fecha de
la nofificacién de la presente comunicacién. En de no dar respuesta al presente
requerimiento o si a pesar de |a respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patents.

Notiflquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal o), del capttulo
quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Jefe de la Divisién de Nuevas Creaciones

£ anterior requerimiento fue nofificado por fijacion en lista, de fech
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2008-11-08
N°: 1747 Codigo N*:




