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Asunto Solicitud de patente para

“INMUNIZACION DE GANADO LECHERO C N
PROTEINA GapC QUIMERICA CONTRA LA INFECCION

® DEL ESTREPTOCOCOS”
Solicitante UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN
Publicada en la Gaceta No 538 del 31 de marzo de 200 4
1 Yo, Emiio FERRERO, dentificado como aparece al pie de mi firma,

actuando coma apoderado en el asunto de [a referencia, atentamente, solicito se efectie
el examen de patentabllidad de la solcitud PCT Capitulo il en referencia segin lo
establecido en el articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo correspondiente por valor de
$177 000 00, que corresponde a la tasa fijada segln lo dispuesto en la resolucién No
37323 del 30 de diciembre de 2003

2 Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este
rectbo, para que se efectiie dicho examen y se contine con el tramite de la solicitud

Bogots, 2 9 SET 2004
Sefiora Jefe, é_Q_ C
o DO . W
EMILIO FERRERO
TPA No 31929
COLO 13578-841-002-0
l DLM/DLMWID-000023/WPC 13578 NIT 860 041 367-3
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCI#

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 02-112912

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 538,

DE FECHA 31 DE MARZO DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 01 DE JULIO DE 2004

NOTA Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacion en la gaceta de Propiedad Industnal, deberé solicltar y cancelar el
examen de patentablliidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Declslén 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS

Sl NO X

Camera13No. 27-00PFis05y10
Cconmutador: 334 12 21-2-34
Fax 281 31 25 ek info@sic. gov.co
Santa Fe de Bogo#ti D.C. - Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, DC,
Doctor
EMILIO FERRERO
University of Saskatchewan
(Apoderado)
ASUNTO Radicacién 02-112912

Tramite 002

Evento 001

Actuacitn

e 40664

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisidn 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, se le comunica

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripcién (Follos 138 a 261) y las relvindicaclones
1 a 34{folios 262 a 271)

La presente solicitud relvindica pnondad amencana N° US 60/211 247 de 12 de junio
de 2000 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10 y 11 de la Decisién 488 de
la Cormision de la Comunidad Andina

Objeto de invencién:

La presente solicitud se refiere a un polipéptido de fusién de epitopo multiple que
comprende la estructura general de (I)Ax—By—Cz, donde es una secuencia con al
menos 5 aminodcidos que cormesponden a un determinante antigénico de una
proteina GapC, Ay C son diferentes entre sl, comprenden secuencias de
aminoacidos diferentes de B y ademéas comprenden almenos 5 aminodcldos
determinantes antigenicos de Protelna GapC que no son adyacentes a B en a
naturaleza Y es unenterode 1 o mas y Xy Z son enteros También se reclama el
polipéptido que ademés comprende una secuencia sefial, o una de transmembrana,
0 que presenta secuenclas espaciadoras entre antigenos (1 a 1000 aa) Los
epitopos pueden hacer parte de protelnas GapC provenientes de una o més
especies de bacterias, mas especificamente de Streptococo Hacen parte de la
invencién los métodos para producir el péptido de fusién, los anticuerpos dirigidos
contra él, los kits de ensayos que lo contienen, su uso en la elaboracién de vacunas,
los métodos de tratamiento y diagnéstico que lo emplean

El objeto de la solicttud definido anteriormente se clasificd en la CO7k 14/195, A61k
31 70/88, A61P 31/04
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Claridad de la solicltud:

H articulo 30 de la Decisidn 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece que °‘Las
relvindicaciones definirén la maieria que se desea proteger mediante la patenie Deben ser claras y
conclsas y estar enferamente susientadas por la descripcion

Las reivindicaciones podrén ser independentes o dependienies. Una reivindicacion serd independiente
cuando defina Ia materia que se desea profeger sin referencia a ofra reivindicacién anterior Una
remndicacion serd dependiente cuando defina /& maleria que se desea proleger refiriéndose a una
relvindicacidn anterior Una renvindicaciin que se reflera a dos o més reMindicaciones anteriores se
considerard una reivindicacidn dependiente miitiple *

Las reivindicaciones 1 a 8 reclaman un péptido con la estructura general (1)Ax—-By—
Cz. Sinembargo los epitopes A, B, y C no se encuentran definklos El origen de una
molécula no es suficiente para determinar con clandad cual es la materia que se esté
reclamando Es necesario que se provean las secuencias de aminoécidos que
caracterizan A, B, y C, para determinar una bisqueda objetiva de la materia que
existe en el estado de la técnica Por otra parte el dejar abierta la posibikdad de
escoger cualquier determinante antigénico de GapC, proveniente de cualquier
bacteria, genera un sinnimero de péptidos posibles que el solictante no ha
contemplado, no ha evaluado y que por ende no se encuentran enteramente
sustentados en la descnpcién Asl que mientras no se especifique la secuencia para
los péptidos A, B y C, la matena reclamada resulta vaga y especulativa y por lo tanto
no clara, ademas que adoleceria de falta de unidad de invencién

Se recomienda limitar el alcance de la proteccién a un polipéptdo cuya estructura se
encuentre plenamente definida en la descripcién (por ejemplo SEQ ID No 22) Sise
qulere reclamar méas de un péptido se debe tener en cuenta que todas las moléculas
reivindicadas deben guardar relacidn tanto estructural como funcional entre ellas, de
lo contrario no existirfa Unidad de Invencién

A lo largo de todo el capitulo reivindicatono se emplean términos relativos tales como
al menos, aproximadamente, aproximadas, etc que no imttan el alcance de la
proteccion solicitada y que por ello deben ser retirados de las relvindicaciones

La remvindicacién 13 reclama un método para producir un péptido de fusién, pero no
especifica |las etapas o las condiciones a las cuales se lleva a cabo dicho método de
tal forma que se puedan diferenclar de los métodos existentes en el estado de la
técnica

Los anticuerpos de las reivindicaclones 17 a 18 no se encuentran definidos a través
de las caracteristicas técnicas propias, como son su secuencia de aminoécidos o el
nimero de depdsito del hibndoma que lo produce, si no por la molécula a la cual se
une Considerando que muchos anticuerpos se pueden reconocer una misma
molécula, se encuentra que mientras no se definan comectaments los anticuerpos
estos no pueden ser objeto de reclamacién

De acuerdo con lo anterior, las revindicaciones en mencidn no serian claras a la luz
del articulo 30 de la Decisi6n 486 de la Declisién de la Comunidad Andina de
Naclones

Excepclones de Patentablilidad:

B articulo 20 de la Decisién 486 se establece “No serén palentables a) las invenciones cuye
explotacién comercial en el territono del Pals Mismbro respectivo deba impedirse necesariaments para
proteger el orden pdblico o la moral A estos sfecios la explotacion comercial de una invencidn no se
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conskieraré contrarma &l orden piblico o & ia moral solo debido a la existencia de una disposicion legal

o administrative que prohiba o que regule dicha expiotacidn, b) las invenciones cuya expiotacion
comercial en of Pals Miembro respeciivo deba impedirse necesariamente para profeger ja selud o la

vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambmenie A esios
efectos la expiotacion comercsal de una mvencin no 56 consderaré coniraria a Ja salud o ia vida de las
personas, de los animales, o para la pressrvacién de los vegaiales o del medio amblents sdlo por

raxdn de existir una disposicion legal o adrminisirativa que prohiba o que regufe dicha explotacion, c)
las piantas, los animales y los procedimientos esenciaimente biolbgicos para fa prodiuccion de plantas
0 animales que no sean procedimientos no biolégicos 0 microbioldgicos, d) ios métodos terapéuticos o
quinirgicos para el iralamlenio hurnano o animeal, asl cormno los mélodos de diagndstico aplicados a los
seres humanos o a ammales.”

Las revindicaciones 27 a 32 reclaman métodos para tratar o evitar una infeccion, y
las reivindicaciones 33 a 34 se refieren a métodos para la deteccién de determinados
anticuerpos en una muestra biolégica Considerando que la aplicacién de los
antenores métodos resulta en el tratamiento o en el diagnéstico de una enfermedad
se conceptia que la matena reclamada se encuentra dentro del alcance del Iiteral d)
del Articulo 20 de la D 486 y por ende no es patentable

Relvindicaciones de uso:

H articulo 14 de la Declsion 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece “Los Palses
Miembros otorgardn patenies para las invenciones, sean de producto o procedmmmnio, en fodos los
campos de la tecnologia, slempre que sean nuevas, tengan nive! inventivo y sean susceptibles de
aplicacién industrial”

Las relvindicaclones 21 a 26 reclaman el uso del polipéptido de fusién o del poli
nucleétido codificante para la elaboracion de una composicién o para el tratamiento
de una enfermedad bactenana tal como la mastitis Tenlendo en cuenta que el
articulo 14 considera la proteccién mediante patente para Invenclones de producto o
procedimiento pero no contempla proteccidn para los usos, se conceptlia que la
materia reclamada en las clausulas en mencién no se encuentra dentro del campo
de la patentabiidad nombrado en el articulo 14 de la D 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina de Naciones

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisidon 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacén En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los iImpedimentos para la concesién, se denegara la patente

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dlspyesln en el numeral 5 2, Iteral e), del
caplitulo quinto del titulo pnme Circular Unica N° 10 de 2001

/
CESPEDES DE VERGEL

Jefe de la Di¥isién de Nuevas Creaciones

El anterior requenmiento fue notficado por fiacidn en lista, de
fecha

CONCEPTO TECNICO EXAM OR TECNICO 2006-09-14
N* 1484 Cédigo N°. 202083




