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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESoLUCION NO: 43871
Por fa cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/10-151612

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en 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 1 de
diciembre de 2010, con el N° 10-151612-00000-0000, por la{s) sociedad(es)
Danisco US Inc., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion
titulada “COMPOSICIONES Y METODOS QUE COMPRENDEN VARIANTES
DE CELULASA CON AFINIDAD REDUCIDA PARA MATERIALES NO
CELULOSICOS", que corresponde a la  solicitud internacional
PCT/US2009/046159 de! 3 de junio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N°® 633 del 20 de octubre de 2011, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 22741,
notificado por fijacion en lista el 18 de diciembre de 2012, se requirid 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, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decisién para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-151612-
00006-0000 del 2 de mayo de 2013, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y presentd nueva(s) reivindicacién{es) 1 a 7 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el
articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que la solicitante mediante escrito(s) radicado(s) bajo los N° 13-
110799-00000-0000, 13-110810-00000-0000, 13-110820-00000-000C y 13-
110829-00000-0000, del 13 de mayo de 2013, presentd divisionales de la
solicitud originalmente presentada, las cuales se aceptaron para estudio y se
benefician de la fecha de presentacion de la solicitud parental y de la prioridad
invocada.

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486
expedida por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros
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otorgaran patentes para las invenciones, sean de progducto o de procedimiento,
en todos los campos de fa tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 7 del escrito radicado bajo el N° 10-
151612-00006-0000 no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién.

El problema tecnico consiste en proporcionar una variante de celulasa aislada.
Para resolver este problema técnico se presenta una variante de celulasa que
es por lo menos 97% idéntica a la secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO: 3.

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de fa técnica es el 6 de junio de 2008, que
corresponde a la fecha de presentacion de la soliciiud de cual se invoca
prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con gue se cuenta, se encontré
(encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud

ftem Documento ~ Titulo = [ Fecha de publicacion
D1 "Novel variant Hypocrea 13/Julio/2006
W02006074005 I Jjecorina CBH2 cellulases”

E! documento D1' ensefia una variante de celulasa aislada que comprende una
sustitucion o delecion en la secuencia de aminoacidaos de SEQ ID NO: 2 (Pag.
4, Parr. 15).

6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486: “Una invencién se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

1http://woridwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2006074005A2&KC=A2&F T=D&ND=3&date=20060713&DB=EPODOC&|ocale=en_
EP
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El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible af pablico
por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida’.

En el presente caso, la variante de celulasa aislada reclamada en la solicitud no
es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Una
variante de celulasa aislada, en donde la citada variante es una forma madura
que liene actividad celulasa, y en donde la citada variante es una variante de
una cefulasa progenitora cuya secuencia de aminoacidos es por lo menos 97%
identica a la secuencia de aminoacidos de SEQ ID NO:. 3, variacion que
consiste de una sustitucion en la posicién 63 numerada por correspondencia
con la secuencia de aminoacidos de SEQ /D NO:3, y en donde la sustitucion
hace que la variante de celulasa tenga una carga neta mdas negativa en
comparacion con la secuencia de aminoacidos de SEQ ID NQO: 3" (Ver pagina 3
del radicado N°10-151612-00006-0000).

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 (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la
técnica:

Tabla 1

Caracteristicas esenciales D1

Una variante de celulasa aislada, | Una variante de celulasa aislada
en donde la citada variante es una | que comprende una sustitucion o
forma madura que tiene actividad delecion en la secuencia (e

celulasa, y en donde la citada aminoécidos de SEQ ID NO: 2
variante es una variante de una
celulasa progenitora cuya (Pag. 4, Parr. 15).

secuencia de aminodcidos es por o
menos 97% idéntica a la secuencia
de aminoacidos de SEQ ID NO: 3,
variacion que consiste de una
sustitucion en la posicion 63
numerada por correspondencia con
la secuencia de aminoécidos de
SEQ ID NQ:3, y en donde la
sustitucién hace gue la variante de
celulasa tenga una carga neta mas
negativa en comparacion con la
secuencia de aminoacidos de SEQ

IDNO: 3
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la variante de
celulasa de la reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en el (los)
documento(s) D1, La SEQ ID NO: 2 del documento D1 tiene 100% de identidad
con la SEQ ID NO: 3 de la presente solicitud:

CLUSTAL 2.1 Multiple Seguence Alignments

18-151612 2 = ecmmsseemeeoamai-seeaoas QACSSVWGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQ 36
W02086074805 MIVGILTTLATLATLAASVPLEERQACSSVNGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQ 6@
IR R FE SRR SRR RS RS EE R R SRR SRS AN RS SR RN S
10-151612 CLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPTTSRSSSATPPPGSTTTRVPPVGSGTATYSGNPFVGY 96
W02006074005 CLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPTTSRSSSATPPPGSTTTRVPPYGSGTATYSGNPFVGY 120
(A EERER RS ER R R ER EERE R EE R EE R XN SR RN R R E RS EEE R R A ERE RS R EN
10-151612 TPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAMATAAAAVAKVPSFMWLDOTLOKTPLMEGTLADIRTAN 156
W02006674008 TPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAMATAAAAVAKVPSFMWLDTLDKTPLMEGTLADIRTAN 180
(AR E AR SRR RR SRS EREEREEEEEEEREEN SR ERN SR EREERERERENENEREENERERSHE]
10-151612 KNGGNYAGQFVVYDLPDRDCAALASNGEYSIADGGVAKYKNYIDTIRQIVVEYSDIRTLL 216
w020086074005 KNGGNYAGQFVVYDLPDRDCAALASNGEYSIADGGVAKYKNYIDTIRQIVVEYSDIRTLL 246
IR R AR RS R EER S AR R E R R R R R R R R R R R R R RN R R R R R R R R R RN RS R AR R R RS S
10-151612 VIEPDSLANLVTNLGTPKCANAQSAYLECINYAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANG 276
W02006074005 VIEPDSLANLVTRLGTPKCANAQSAYLECINYAVTQLNLPNVAMY LDAGHAGWLGWPANG 300
LA AR RN R R EEEERAR SR EER RS AR SRR AR AR AR R R EERREERRRLEREREERER.]
10-151612 DPAAQEFANVYKNASSPRALRGLATNVANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYIHATIGPL 336
W02086074005 DPAAQLFANVYKNASSPRALRGLATNVANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYTHAIGPL 366
LA AR A R SRR SR SRR AR EREER AR ERERREEEERSEARE R SRR RERERREREERERS
18-151612 LANHGWSNAFFITDQGRSGKQPTGQQQWGDWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKP 396
WG2006074005 LANHGWSNAFFITDQGRSGKQPTGQOQWSOWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKP 420
AR AR R ESERERSEREEREREEEEREEEEEEREEREENEREEREREEREREENERERSERENRED:S]
10-151612 GGECDGTSDSSAPRFDSHCALPDALQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL 447
W02006074005 GGECDGTSDSSAPRFDSHCALPDALQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL 471

LR R N R R N N RN R R A R RSN RN R

Sequence type explicitly set to Protein
Sequence format is Pearson
Sequence 1: 10-151612
Sequence 2: W02006074005
Start of Pairwise alignments
Aligning...

447 aa
471 aa

Sequences (1:2) Aligned. Score: 100.00

En consecuencia, la reivindicacién 1 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no menciocnan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 1, por lo tanto,
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tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la
Decision 486.

La(s) reivindicacion{es) 6 consiste(n) en el método de convertir biomasa en
azycares presentado en la tabla siguiente:

Tabla 2

Caracteristicas esenciales | D1

Un método de convertir biomasa en | Un método de convertir biomasa en |

azlcares, que comprende | azucares, que comprende contactar
contactar la citada biomasa con la | la citada biomasa con la variante de
variante de celulasa de la celulasa de SEQ ID NQ: 2

reivindicacion 1

(Pag. 7, Parr. 30)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del método de la
reivindicacién 6 y de la reivindicacion 7 habian sido divulgadas previamente en
el (los) documento(s} D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En referencia al argumento de la solicitante, segun el cual la presente solicitud
se dirige a las posiciones mas apropiadas para introducir cambios mas
negativos a la molécula, que hace menos probable que la enzima se “adhiera”
al sustrato y se vuelva improductiva, esta Superintendencia se permite aclarar
gue la reivindicacidn 1 al definir la variante de celulasa con la expresiéon *(...)
cuya secuencia de aminoacidos es por lo menos 97% idéntica a la secuencia de
aminoacidos de SEQ ID NO: 3", también comprende aquella que es 100%
idéntica a la divulgada por la SEQ ID NO: 2 del documento D1. Igualmente, es
preciso aclarar que el documento D1 también ensefia que existen métodos
conocidos para modificar la estabilidad de las celulasas, como el balance de
carga en estructuras rigidas para mejorar la estabilidad de la enzima, y que
puede comprender la neutralizacion de cargas positivas parciales, mediante la
sustitucién con residuos no cargados positivamente (Pag. 30, Parr. 139 y 140).

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

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada

“COMPOSICIONES Y METODOS QUE COMPRENDEN VARIANTES DE
CELULASA CON AFINIDAD REDUCIDA PARA MATERIALES NO
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CELULOSICOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Danisco US Inc., entregandole(s) copia de la misma vy
advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA' Y COMERCIO,

f\\i
PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor(a)
JERONIMO CASTILLO BONILLA
info@pcastillopineda.com

Elaboré: Moncaleano Prado Juan David
Revis6: Jeny Paola Villate Becerra ™
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ™
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