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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

REF: EXPEDIENTE : 00093684

SOLICITANTE: CHEMGEN CORPORATION
FECHA DE LA SOLICITUD: DICIEMBRE 7, 2000

TITULO: TRATAMIENTO ENZIMATICO

ASUNTO: SOLICITUD ESTUDIO DE FONDO

DILIA RODRIGUEZ D°ALEMAN, en mi condicién de apoderada de la Sociedad
soficitante, por el presente escrito atentamente solicito a Usted que habiéndose
surtido la publicacién de la presente solicitud, en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N°.528 de fecha Mayo 30, 2003 se proceda con el estudio de Fondo.

Para tal fin me permito anexar la tasa correspondiente.

Agradezco continuar con el presente trémite.

Sefior Jefe,

i

DILIA RODRIG g
T.P.No. 20824 del CS)

P-390
Anexo tasa No. 03-76.247
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

. A

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 00-33684

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL

TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientss a partir de la fecha de publicacidn en la gaceta de
Propiedad Industrial, deber# solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga
en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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Actuaciéon 430
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripcion (Folios: 7 a 62) y las reivindicaciones 1 a
81(Folios: 683 a 70).

La presente solicitud reivindica prioridad US N° 60/169.935 de10 de diclembre de
1999 y cumple con lo establecido en los articulos 9, 10 y 11 de la Declsion 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

Objeto de invenclon:

El objeto de la presente solicitud se refiere a composiciones que contienen una
enzima capaz de clivar un enlace para liberar una protelna o un carbohidrato de la
superficie celular, diferente de la endo 1,4 g-D-manasa., mas un vehiculo adecuado
para administrar dicha composicién por via oral. Las enzimas se seleccionan entre:
esfingomielinas, fosfolipasas, estearasas. Cerebrosidasas y carbohidrasas. E!l
vehiculo puede ser una sustancia alimenticia para animales a base de granos, fuente
de proteina, vitaminas, aminoacidos y minerales. La composicién también puede
presentarse en forma sélida, liquida o dentro de una cépsula de gelatina. La enzima
puede provenir de B. Céreus y puede ser producida de manera recombinante en B.
megaterium. En la composicion la enzima puede encontrarse en una concentracion
de 200Ul/Kg-4000U1/kg de alimento. Una forma de la invenclén también contempla
composiciones que comprenden enzimas de hemicelulasa, tal como la endo 1,4 B-D-
manasa producida por B. lentus. Adicionalmente, se relvindican métodos para tratar
o aliviar el riesgo de infeccién en el tracto digestivo que consiste en adminlstrar por
via oral a un sujeto una cantidad efectiva de la enzima, sin la administracion
concomitante de otro agente infeccloso.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificéd en la IPC A61K38/43,
A23L.1/105, 1/16, 1/185, 1/238.
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Claridad de la s licltud:

El articulo 30 de la Dacisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que: “Las
reivindicaciones definirdn la materia que se desea proleger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramenie sustentadas por la descripcidn.

Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes. lUna reivindicacién seréd independiante
cuando defina la maleria que se desea proleger sin referencia a otra reivindicacién anterfor. Una
reivindicacién seré dependients cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
reivindicacion enterior. Une reivindicacién que se reflera a dos 0 mas relvindicaciones anteriores se
considerard una reivindicacién dependiente miitiple."”

El capftulo reivindicatorio contiene un nimero excesivo de reivindicaciones
independientes que se podrian formular de una manera dependiente. En clausulas
separadas se repiten innecesariamente caracteristicas de un mismo objeto, y
algunas de ellas contienen un nimero alto de altemnativas posibles. Este tipo de
redaccion no permite que se identifique claramente el alcance de las reivindicaciones
debido a su excesivo nimero y complejidad.

Las reivindicacién 1 reclama una composicién caracterizada por contener enzimas
capaces de clivar un enlace para liberar una proteina o un carbohidrato de la
superficie celular, diferentes de la endo 1,4 f-D-manasa. Sin embargo, no define
exactamente la enzima ni la proporclén exacta en que esta se encuentra en la
composicién. Diferentes enzimas ya conocidas cumplen con esta condicion, incluso
muchas que no serian utiles para la alimentacién animal. De la lectura de esta
reivindicacién y sus dependientes se encuentra que el sollcitante pretende obtener
proteccién para cualquier composicién que contenga cualquier enzima capaz de
clivar cualquier enlace entre un carbohidrato, o entre una proteina y cualquier
molécula, incluso aquellas ya divuigados en el estado de la técnica (por ejemplo, las
composiciones mencionadas en el documento W096/12414). Esta reivindicacion
tan amplia ademas de afectar la novedad del capltulo reivindicatorio, no permite
establecer diferencias concretas entre la presente invencién y el estado de la
técnica.

Siendo que las reivindicaciones deben establecer el limite de la proteccién a obtener,
s sugiere se limite el alcance del capitulo reivindicatorio a la Invencién preferida, de
lo contrario dicho capltulo podria ser especulativo y no cumpliria con el requisito de
claridad segln el articulo 30 de la Decisién 486.

Evaluaciéon de la Unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisién 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece: “La solicitud de
patente solo podré comprender una invencién o un grupo de invenciones relaclonadas entre sl, de
manera que conformen un Unico concepio inventivo.”

Las relvindicacion 6 reclama composiciones en las cuales la enzima se selecciona
entre esfingomielinasas y fosfolipasas mientras que Ila reivindicacién 9 reclama
composiciones en las que la enzima se escoge entre estearasas, cerabrosidasas,
carbohidrasas. Las diferentes enzimas reclamadas en las composiciones de las
cladsulas 6 a 8 y dependientes, no se encuentran estructural ni funcionalmente
relacionadas como para constituir un tnico concepto inventivo; ademas, siendo que
el concepto de incluir enzimas en composiciones destinadas a la alimentacién animal
como agentes antinfecciosos o para mejorar la digestibilidad de los cereales ya era
conocido en el estado del arte, se establece que las cldusulas en mencion carecen
de unidad de invencidn segun el articulo 25 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.
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Por otra parte la reivindicacién1 reclama composiciones que no contengan endo-1,4-
p-D-manasa, mientras que la reivindicacion 40 reclama composiclones que
contengan manasa y la 41 reclama especificamente las composiclones que si
comprenden endo-1,4-p-D-manasa, constituyendo dos grupos de invenciones
diferentes.

Segun lo anterior, la(s) reivindicacion(es) 1, 6, 9, 41 y sus dependientes no
guarda(n) unidad de invencién entre ellas dado que envuelven mas de 5 grupos de
invenciones diferentes y por ende no cumplirian con lo dispuesto en el articulo

Excepclones de Patentabilidad:

El articuio 20 de la Decisién 488 se establece: "No serdn patentables: &) las invenciones cuya
explotacién comercial en el territorio def Pals Miemnbro respectivo deba impedirse necesariamente para
proteger el orden publico o la moral. A estos efecios la explotacin comercial de una invencidn no se
consideraré contraria al orden publico o 8 la moral solo debido a la existencia de una disposicion legal
0 adminisirativa que prohiba o que regule dicha explolacién; b) las invenciones cuya explotacion
comercial an el Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamenie para proteger Ia salud o la
vida de las personas o de ios animales, o para preservar los vegetales o el medio amblente. A estos
efectos /a explotacién comercial de una invencion no se consiierard confraria & la safud o la vida de las
personas, de los animales, o para la preservacion de los vegetales o de! medio ambiente séio por
razon de existir una disposicién legel o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; c)
las piantas, los animales y los procedimientos esenciaimente biolégicos peara la produccién de plertas
0 animales que no sean procedimienios no bioldgicos o microbloldgicos; d) los métodos terapéduticos o
quirtirgicos para el iratamiento humano o animal, as/ como los métodos de diagnidstico aplicedos a fos
seres humanos o a animeales.” ;

Las reivindicaciones 21 a 31 y 48 a 57 reclaman métodos para tratar o aliviar el
riesgo de una Infeccién del tracto digestivo que implica la administracién por via oral
a un sujeto una cantidad de enzima capaz de clivar un enlace responsable de la
liberacién de una proteina o un carbohidrato de la superficie celular. Siendo que los
métodos de tratamiento estan exceptuados de patentabilidad segiin el literal d) del
articulo 20 de la Decisién 486, la materia contenida en las clausulas en mencién no
podria ser objeto de proteccién mediante patente.

Relvindicaclones de uso:

El artfcuio 14 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: “Los Palses
Miembros oforgardn patenfes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los
campos de Ig tecnologle, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
apiicacion industrial”.

Las reivindicaciones 58 a 61 reclaman usos para las formas de dosificacién y para
las enzimas. Teniendo en cuanta que la Decision 486 solo contempla la proteccion
para invenciones de producto o procedimiento, los objetos contenidos en las
clausulas mencionadas anteriormente se encontrarian fuera del alcance del articulo
14.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro dei término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al prasente requerimiento o si a pesar de (a respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, Iiteral e), del
capltulo quinto del titulo prim e la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMEN CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de

fecha__~ 954652005

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDICO
Ne: 1257 Cédigo N": 202083 Cédigo N*:

ara
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WO 9612414 PCT/AT9S00204

Futteraittelzusatz zur Inaktivierung von Mykotoxinen . .

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Futtermittelzusatz
gur Inaktivierung von Mykotoxinen in Futtermitteln bsw. im
Verdauungstrakt von Tieren, wobei in einem Futtermittel ein
aus Enzyme produzierenden Organismen aus den Gruppen der
Pflanzen, Bakterien, Hefen oder Protoszoeu hergestelltes En-
gympriparat in einer Menge von 0,1 bis 3 kg/1000 kg des
Futtermittels enthaltan ist, die Verwendung eines Futtermit-
telzusatzes zur Inaktivierung von Mykotoxinen in Futtermit-
teln bzw. im Verdauungstrakt von Tieren, sowie ein Verfahren
zur Herstellung eines Futtermittels enthaltend den Futter-
mittelzusats.

Aus der EP-A 0 257 996 ist bareits ein Futterprimix sowie
ein Verfahren zu dessen Berstellung bekanntgeworden, welches
neben einem physiologisch vertrliglichen Trliger, wie z.B. Ge-
treidemaehl, ein oder mehrere Enzyms zugesetzt enthiilt. Auch
aus der EP-A 0 286 056 ist eine Futtermittelmischung sowie
ein Verfahren zum Behandeln von Futtarrohmaterial bekanntge-
worden, welche eine Enzymzubereitung zugesetzt enthalten.
Beide bekannten Futtermittelzusammensetzungen enthalten hie-
beli im wesentlichen Amylasen zugesetzt, da derartige Ge-
trelde-zersetzende Enzyme Jungtieren, insbesondere Schweinen
fehlen.

Weiters ist beispielsweise der AT-PS 397 756 ein Futtermit-
talgzusatz zu entnehmen, welcher zum Absorbieren von Toxinen
anorganische Substanzen mit groBer innerer Oberfliche, wie
2.B. Silikats oder feclithe und organische heterovzyklische
Polymere enthiilt.

Mykotoxine, welche giftige Stoffwechselprodukte wvon Schim-
melpilzen darstellen, gelten in der Puttermittelindustrie
und Tierzucht bis 2zu einem gewissen Grad als unvermeidbar
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Como resultado de la bilsqueda de anterioridad y con fundamento en el articulo 46 de la Decisién
486 de la Comisitn de la Comunidad Andina, se le comunica:

El articulo 46 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que: "La
oficina nacional competente podra requerir el informe de expertos o de organismos cientlificos o
tecnolégicos que se consideren idéneos, para que emitan opinidn sobre la patentabilidad de la
invencion. Asimismo, cuando lo estime convenients, podré requerir informes de ofras oficinas de
propiedad industrial.

“De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excederé de 3 meses, uno
0 mas de ios siguientes documentos relativos a una 0 mas de las solicitudes extranjeras
referidas fotal o parcialmente a la misma invenci6n que se examina:

“...b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto
a esa solicitud extranjera;...

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos denfro del plazo sefialado en el
presente articulo fa oficina nacional competente denegara la patente.”

Como resultado de la bisqueda de anterioridades se encontré que la solicitud en estudio
corresponde con la solicitud europea y publicada con el nimero WO0141785. El analisis del informe
de blsqueda internacional de la solicitud extranjera establece como documentos que afectan la
soficitud colombiana los siguentes:

o GORDON ET AL. The joumal of Biological Chemistry, vol.274, no 38, 17 de septiembre de
1999 paginas 27274-27280.

» BARBIS ET AL. Brazilian joumal of Medical and Biological Research, vol 27, no.2, 1994,
paginas 6077-6083.

o BARBIS ET AL. BIOSIS, Biosciences Information Service, Philadelphia, Pa, US, 00-00-1994.

Con el fin de agilizar el tramite, le sugenmoe que junto a los documento solicitado presente los
argumentos que usted considere necesarios para demostrar que este articulo no afecta los
requisitos de patentabilidad de su invencion.



Dado que el articulo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a la
solicitud extrajera que comesponde con [a solicitud colombiana y habiendo sido imposible Ia
consecucion de dicho documento, esta Oficina requiere que el solicitante proporcione en un plazo
que no excederd de 3 meses, la copia del articulo mencionados anterioments. Nos permitimos
recordarie que si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado la
oficina nacional competente denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e del capitulo quinto
(5), del titulo primero de la circular Gnica nimero 10 de 2001.

ALIX CARMENZA EDES DE VERGEL
Jefe de la Divisiép’de Nuevas Creaciones

88 40 25

El anterior regderimiento fue noftificado por fijacién en lista, de fecha

I CONCEPTO TECNICO | EXAMINADOR TECNICO
' Nimero: 1258 H Cddigo # 202063
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