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Asunto : Respuesta al Oficio 23221 del 17 de Diciembre de 2012

a la solicitud de Patente de Invencion titulada
“PROTOZOO MODIFICADO QUE EXPRESA AL MENOS
DOS PROTEINAS VARIABLES DE SUPERFICIE (VSP),
VACUNA QUE LO COMPRENDE, PROCEDIMIENTOS,

USOS Y METODOS".

Solicitante : CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CORDOBA...

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,
abogado en ejercicio identificado con cédula de ciudadania No. 79.339.809 de
Bogota y Tarjeta Profesional No. 43.273 del Consejo Superior de la Judicatura,,
en mi condicion de apoderado del CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) UNIVERSIDAD
CATOLICA DE CORDOBA., atentamente manifiesto que estando dentro del
término de ley y por orden expresa de mis representados, como resultado del
examen de fondo realizado con fundamento al articulo 45 de la decisién 486 de
la CAN, me permito presentar respuesta al Oficio de la referencia, bajo los

siguientes.
1. DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

1.1.De acuerdo con la sugerencia del sefior examinador y para cumplir con
los términos de Unidad de Invencion conforme se indica en el articulo
28 de la Decisién 486 de la CAN, relacionados bor ese despacho en su
oficio para subsanar la materia expuesta, se ha separado la materia
técnica, por lo que nos permitimos DIVIDIR LA PRESENTE SOLICITUD
EN DOS SOLI&ITUDES INDEPENDIENTES.

1.2. Para tal efecto anexamos al presente:
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1.2.1. : ANEXO I: Invencion que incluye un nuevo capitulo reivindicatorio
para conformar con el texto descriptivo de la presente y todo su
cuerpo, una solicitud principal que hace referencia al protozoo
parasito modificado en el que el gen RARP y/o el gen Dicer estan
silenciados, con un pliego de 10 reivindicaciones y cuyo nuevo titulo

es!

“PROTOZOO MODIFICADO QUE EXPRESA AL MENOS DOS
PROTEINAS VARIABLES DE SUPERFICIE (VSP)".

1.2.2. ANEXO II: Invencion Divisional derivada de la presente, que
incluye un nuevo capitulo reivindicatorio y descriptivo para .
conformar el nuevo cuerpo de la solicitud divisional que hace )
referencia a la vacuna de mas de una proteina variable de
superficie "de un protozoo que incluye un pliego de 7
reivindicaciones y cuyo nuevo titulo es:

- ZVACUNA QUE COMPRENDE UN PROTOZOO MODIFICADO
QUE EXPRESA AL MENOS DOS PROTEINAS VARIABLES DE
SUPERFICIE (VSP) Y EL PROCESO DE OBTENCION”.

1.3. Seguido, el sefior examinador afirma que las reivindicaciones 27 a 31
se refieren a materia no patentable con base en el Articulo 20, literal c,
de la Decisidén 486 de la CAN por referirse a que no seran patentables
las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos
para la produccion de plantas o animales que no sean procedimientos
no biolégicos o microbiolégicos. En respuesta a tal requerimiento, nos
permitimos han omitido referencia a materia no patentable con base en
el Articulo 20, literal ¢, de la Decision 486 de la CAN.

1.4.Respecto a las objeciones de forma, el capitulo reivindicatorio del

ANEXO |, ha insertado una nueva reivindicacion 3, que contiene
referencias al listado de secuencias SEQ ID N.1 a SEQ ID N.112. Se
puede encontrar respaldo a las enmiendas por ejemplo en la pagina 3,
lineas 21-22 dé la presente solicitud como se present6 y también en las
reivindicaciones presentadas originales 39 y 40. Las reivindicaciones 6-
26 tal y como aparecen en el documento, han sido eliminadas debido a
la objecién de no unidad planteada. Respecto al capitulo reivindicatorio
del ANEXO II, se ha insertado una nueva reivindicacion 10, en la que se
reivindica el protozoo de acuerdo con la reivindicacion 1 y se puede

encontrar respaldo a las enmiendas en la pagina 35, lineas 28-31 de la
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solicitud internacional tal y como se presentd. Las reivindicaciones 9-26
tal y como aparecen en el documento original, han sido eliminadas

debido a la objecién de no-unidad planteada.

2. ANALISIS DE PATENTABILIDAD.

2.1.Respecto al examen de patentabilidad, el sefior examinador hace

referencia los siguientes documentos del estado de la técnica:

D1 — INFECTION AND IMMUNITY. Septiembre de 2002. P5265-
5268).

2.2.Conforme se ha definido en el Oficio, el sefior examinador alega que la
materia descrita en las reivindicaciones 1, 2 y 8, no son nuevas pues lo
contenido esta revelado con anterioridad en el documento D1.

2.3.D1 da a conocer un parasito protozoo (Giardia trofozoito), que expresa
simultaneamente mas de una variante especifica de proteinas de
superficie en su superficie (véase el resumen). Particularmente,
respecto al documento D1, divulga una variante especifica de proteina
de superficie (VSP) en Giardia, identificada mediante las anticuerpos
monoclonales 9810. Segun se define por el sefior examinador, D1
encontré que dicha proteina se expresa de forma simultanea con otros
VSPs en la superficie de Giardia.

2.4 El documento anterior D1, no da a conocer o sugiere, que por el
silenciamiento de genes de ARN polimerasa RNA dependiente (RdRP)
y/o Dicer en Giardia lamblia de multiples VSPs, se expresa en la
superficie de los parasitos individuales. Por lo tanto, el mecanismo
implicado en la variacién antigénica en Giardia no se conocia antes de
la presente invencion. En particular, no se conoce ni se propone en D1,
que Dicer y ARN polimerasa RNA dependente estén involucrados en la
variacion antigénica en Giardia lamblia y que el silenciamiento de los
genes que codifican dichas enzimas se traducira. en los parasitos que
expresan simultaneamente varios VSPs en su superficie. Por lo tanto, el

objeto de la presente solicitud, se puede considerar novedoso e
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inventivo. Como tal, con base en el documento D1, se debe tener en
cuenta que este documento describe es una situacion en la cual,
durante el Switch Process, dos proteinas VSP diferentes en la
membrana del'parésito se expresan de forma transitoria. Para el sefior
examinador, esto afecta la novedad de la reivindicacion 1, sin embargo,
a nuestro criterio, el sefior examinador no ha tenido en cuenta que lo
que se describe en el documento del estado de la técnica es una
SITUACION TRANSITORIA Y NO PERMANENTE, ya que el producto
final nunca expresa al menos dos proteinas VSP diferentes en'su
membrana. Adicionaimente, en el documento del estado de la técnica
nunca se describe el aislamiento y la caracterizacion de un protozoo
modificado que expresa al menos dos proteinas VSP diferentes en su @
membrana. Por el contrario, segin la presente invencion, el parasito
expresa de forma simultanea y permanente al menos dos proteinas
VSP diferentes en su superficie, y deberia, por tanto, ser considerado
novedoso por encima del estado de la técnica citado.

2.5.Como tal, la novedad de la presente reside en el hecho que el protozoo
parasito modificado en el que el gen RARP y/o el gen Dicer estan
silenciados, de manera que la expresion SIMULTANEA Y
PERMANENTE en su superficie de mas de una proteina variable de
superficie. Diferencia fundamental para determinar el tipo de protozoo
que se pretende proteger bajo la presente invencion. Para tal efecto y

para precisar la invenciéon, en el nuevo pliego reivindicatorio, se ha

insertado una nueva reivindicaciéon 3, que contiene referencias al listado
de secuencias SEQ ID N.1 a SEQ ID N.112. Se puede encontrar
respaldo de estas enmiendas por ejemplo en la pagina 3, lineas 21-22
de la solicitud como se presentdé y también en las reivindicaciones
presentadas originales 39 y 40.

2.6.Asi, basandose en los argumentos establecidos en la presente
respuesta y con las modificaciones propuestas en el nuevo capitulo
reivindicatorio, los solicitantes creen que el documento D1, no anticipa
el objeto de la presente invencion, ya que no describen un protozoo tal y
como el que aqui se reclama. Por lo tanto, este documento no es
perjudicial respecto al requisito de NOVEDAD. de la invencién, ni

contradice cualquier disposicién legal o reglamentaria.
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2.7.En consecuencia, a la luz de todo lo anterior, me permito solicitar a ese
despacho, esta solicitud sea concedida conforme el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Sin embargo,
incluso si el examinador lo considera insuficiente en conjunto con las
nuevas reivindicaciones o el razonamiento que aqui se presenta, se
ruega respetuosamente que se le ofrezca una nueva oportunidad, a
través un nuevo Oficio para expresarse sobre cualquier tema en
controversia.

3. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento esta remision en las normas legales siguientes:

3.1.Articulos 28 y 45 de la Decision 486 de la Comisiéon del Acuerdo de

Cartagena y en las demas normas concordantes.

4. ANEXOS.
4.1.: ANEXO I: Invencioén que incluye:
4.1.1. Un capitulo reivindicatorio
4.1.2. Resumen.
4.1.3. Titulo:

“PROTOZOO MODIFICADO QUE EXPRESA AL MENOS DOS
PROTEINAS VARIABLES DE SUPERFICIE (VSP)”.

4.2. ANEXO ll: Invencién Divisional derivada de Ia .presente, que incluye:
4.2.1. Formatos de solicitud de patente de invencion. |
4.2.2. Un capitulo descriptivo.

4.2.3. Un capitulo reivindicatorio.

4.2.4. Resumen.

4.2.5. Recibo de pago de la tasa de presentacién.
4.2.6. Titulo:

“VACUNA QUE COMPRENDE UN PROTOZOO MODIFICADO QUE
EXPRESA AL MENOS DOS PROTEINAS VARIABLES DE
SUPERFICIE (VSP) Y EL PROCESO DE OBTENCION”.
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5. NOTIFICACIONES

Para efectos dé notificaciones que debe hacer su Despacho, informo
que mi représentada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaria de
su Despacho o en mls oficinas Mi mandante y yo recibiremos notificaciones en
la secretaria de ese despacho o en la Calle 72 # 10 — 07 oficina 603 de esta
ciudad de Bogota.

Del sefior jefe, respetuosamente,

%éé%“y
RL QUINTERO

.C.79.339.809 de Bogota
T.P. 43.273 del C.S.J.
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1. Identificacién del Tramite

DConversié)n
Patente de Invencién

l:IPatente de Modelo de Utilidad

Eve: 378 FASENACIONAL!

2. Datos del solicitante

BPer_sona Natural Persona Juridica

Nombre o denominacion / Nombre 0 razén social

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) Y UN|VERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA

Nombre del representante legal

Tipo de empresa

DMicro
Dce

l:lPequeﬁa
DNIT

l:‘Mediana
l:lOtro

Documento de |dentificacion DC.C. Nimero -

D Otrg

. Nactonalldaleals de constitucion ¥+ Direccion del titularii:

B

ARGENTINA Av Rlvadawa 1906 3 F - C1033AAJ (AR) Bueno Aires

.. Direccibn electronica” %" W - -No; Fax's

m
g M

«Nanisfo telefonico it

]

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaclones sean
enviadas a través de la direccién de correo electronico

3. Datos del apoderado:

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO 79-339-809 43,273

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional

" Direccion'y domicilio .. .. [ o v s Direlcgion. del titita

Calle 72 No10-07 of 603 Bogota D.C.

Direccion electronica . : T, NovFax g

“Nmero telefanico . . -, *

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propledad Industrial, sirvase indicar

el nimero de su radicacién o protocolo de poder general
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