Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION N0:27285
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/11-165857

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 01 de diciembre de 2011, con
el N°11-165857-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Danisco USInc., entr6 a fase nacional la solicitud
de patente de invencion titulada “VARIANTES DE CELULASA CON EXPRESION, ACTIVIDAD Y/O
MEJORADAS Y USO DE LAS MISMAS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2010/037328 del 03 de junio de 2010.

SEGUNDO:Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°
647 del 29 de junio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8896, notificado por fijacion en lista
el 21 de mayo de 2013, se requiri6 ala solicitante en los términos del articulo 45 de la Decisién 486 de la
Comisién 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
Decision para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N°11-165857-00006-0000 del 25 de
septiembre de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentd nueva(s)
reivindicacion(es) 1 a 18 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 en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision de
la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto
0 de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 18, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior,
de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener nuevas variantes de
celulasa con expresion, actividad y/o estabilidad mejoradas, para su utilizaciébn en detergentes
caseros, tratamientos de textiles, conversion de biomasa y fabricacién de papel. Para resolver este
problema técnico la solicitud en estudio proporciona variantes de celulasa, acidos nucleicos que
codifican las variantes de celulasa, composiciones que comprenden las variantes de celulasa, los
métodos para identificar las variantes de celulasa Utiles.
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6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de junio de 2009, que corresponde a la
fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

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

item Documento Titulo Fecha de publicacién
D1 “Family 6 cellulases with increased
W02008025164 thermostability thermophilicity, and 06/Marzo/2008
alkalophilicity”
D2 WO2006074005 Novel variante Hyprocrea jecorina 13/3ulio/2006

CBH2 cellulases”

El documento D1 divulga secuencias de aminoacidos derivadas de la familia 6 de lascelulasas que
comprenden un residuo de prolina en la posicion 413 de la SEQ ID NO: 1Parr. [0015]. Las
secuencias pueden contener una o0 mas modificaciones, en donde las celulasas tienen
termoestabilidad, termofilicidad, alcaloficidad incrementada [0031].

El documento D2 divulga variantes de la celulasa CBH2 de H. jecorina[0029-0032]
contermoestabilidad alterada [0171].

6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486:“Se considerara que una invencion tiene
nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera
evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, las celulasa reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en
cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Una variante de celulasa, en donde la variante es una
forma madura, que comprende una sustitucion en la posicién 98, en donde las posiciones (...)” (Pag.
8 del radicado N° 11-165857-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1
gue representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1
Caracteristicas esenciales D1 D2
Variantes de celulasa Variante de celulasa Variante de celulasa(Resumen) Parr.
(Resumen) [0029], [0030])
En donde las posiciones s’e enumeran con la . . En donde la variante es CBHII SEQ ID
secuencia de aminoacidos de una De Trichoderma reesei SEQ NO: 2 (P4rr. [0029], [0030]
celobiohidrolasa Il (CBHII), indicada como SEQ ID NO: 1 (Resumen) T Y '
D NO: 3 reivindicacion 4)
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L I Con sustituciones en Comprende una sustitucion en la
Comprende una sustitucion en la posicion 98, . . S .
. diferentes posiciones posicion 98(Parr. [0029], [0030],
seleccionada de P98L, P98Q A
(Resumen) reivindicacion 4)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulgan variantes de celulasas con propiedades mejoradas y de interés para
la industria y métodos para la obtencién de las variantes de celulasa (Resumen).La secuencia SEQ
ID NO: 1 del documento D1 tiene 100% de identidad con la SEQ ID NO: 3. La secuencia SEQ ID No:
2 del documento D2 tiene 100% de identidad con la SEQ ID No: 3.

Alineamiento de la SEQ ID NO: 1 del documento D1 con la SEQ ID No: 3 de la solicitud:
Us_8101398 B2 1
Sequence ID: Icl|46957Length: 447Number of Matches: 1

Score Expect Method Identities Positives Gaps Frame
911 hits(2354) 0.0() Compositional matrix adjust. 447/447(100%) 447/447(100%) 0/447(0%)
Features:

Query 1 QACSSVWGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQCLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPT 60
QACSSVWGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQCLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPT
Sbjct 1 QACSSVWGQCGGQNWSGPTCCASGSTCVYSNDYYSQCLPGAASSSSSTRAASTTSRVSPT 60

Query 61 TSRSSSATPPPGSTTTRVPPVGSGTATYSGNPFVGVTPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAM 120
TSRSSSATPPPGSTTTRVPPVGSGTATYSGNPFVGVTPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAM
Sbjct 61 TSRSSSATPPPGSTTTRVPPVGSGTATYSGNPFVGVTPWANAYYASEVSSLAIPSLTGAM 120

Query 121 ATAAAAVAKVPSFMWLDTLDKTPLMEQTLADIRTANKNGGNYAGQFVVYDLPDRDCAALA 180
ATAAAAVAKVPSFMWLDTLDKTPLMEQTLADIRTANKNGGNYAGQFVVYDLPDRDCAALA
Sbjct 121 ATAAAAVAKVPSFMWLDTLDKTPLMEQTLADIRTANKNGGNYAGQFVVYDLPDRDCAALA 180

Query 181 SNGEYSIADGGVAKYKNYIDTIRQIVVEYSDIRTLLVIEPDSLANLVTNLGTPKCANAQS 240
SNGEYSIADGGVAKYKNYIDTIRQIVVEYSDIRTLLVIEPDSLANLVTNLGTPKCANAQS
Sbjct 181 SNGEYSIADGGVAKYKNYIDTIRQIVVEYSDIRTLLVIEPDSLANLVTNLGTPKCANAQS 240

Query 241 AYLECINYAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANQDPAAQLFANVYKNASSPRALRGLA 300
AYLECINYAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANQDPAAQLFANVYKNASSPRALRGLA
Sbjct 241 AYLECINYAVTQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANQDPAAQLFANVYKNASSPRALRGLA 300

Query 301 TNVANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYIHAIGPLLANHGWSNAFFITDQGRSGKQPTG 360
TNVANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYIHAIGPLLANHGWSNAFFITDQGRSGKQPTG
Sbjct 301 TNVANYNGWNITSPPSYTQGNAVYNEKLYIHAIGPLLANHGWSNAFFITDQGRSGKQPTG 360

Query 361 QQQWGDWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKPGGECDGTSDSSAPRFDSHCALPDA 420
QQQWGDWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKPGGECDGTSDSSAPRFDSHCALPDA
Sbjct 361 QQQWGDWCNVIGTGFGIRPSANTGDSLLDSFVWVKPGGECDGTSDSSAPRFDSHCALPDA 420

Query 421 LQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL 447
LQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL
Sbjct 421 LQPAPQAGAWFQAYFVQLLTNANPSFL 447

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y las variantes de celulasa del
documento D1 consiste en que la celulasa es una variante de celulasa con una sustitucion en la
posicion 98 que se selecciona de P98Q, P98L de una celobiohidrolasa Il (CBH2) con SEQ ID NO: 3.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y las variantes de celulasa del
documento D2 consiste en que la celulasa es una variante de celulasa con una sustitucion en la
posicion P98Q de la SEQ ID NO: 3.
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El efecto que logra el hecho de que la celulasa tenga una sustitucion en la posicién P98Q, P98L de
la SEQ ID NO: 3 es una mejor actividad, expresién y/o estabilidad de la celulasa.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede formular
asi: como proveer variantes de celulasas alternativas a las divulgadas en los documentos D1 y D2
con mutaciones en diferentes posiciones para que tengan una mejor actividad, expresion y/o
estabilidad.

Sin embargo, variantes de celulasa de la SEQ ID NO: 3 con propiedades mejoradas y de interés
para la industria, ya estan divulgadas en los documentos D1 y D2. Adicionalmente, en el documento
D2 se mencionan celulasas que comprenden sustituciones en la posicién 98 (Parr. [0029], [0030],
reivindicacion 4), en donde se menciona especificamente la mutacion P98L (Reivindicacion 4).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la mutacién
P98Q, P98L en la posicion 98 de la SEQ ID NO: 3 en las celulasas del documento D1 y D2 para
llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no mencionan caracteristicas adicionales, se
considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D2 si ensefia el sitio
especifico de la sustitucion en la posicion 98, especificamente sefiala la mutacién P98L. Es también
dudoso que cualquier combinacion de mutaciones en una posicion dada y una mutaciéon en otra
posicion adicional resulte en una celulasa con propiedades mejoradas, debido a que algunas
mutaciones  tendrdn un  efecto  negativo (Por €j: L144Q, comparado con
L144Q/T154V/Y162N/R410S/S413Y, L111S comparado con L111S/L144Q/T154C/R410S/S413Y
(Tabla 3.2), por lo tanto no hay evidencia de algun efecto técnico otorgado por la materia reclamada
en las reivindicaciones 2-4.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto negado se modifica el titulo de la invencién, el cual quedara de
la siguiente manera: “VARIANTES DE CELULASA CON SUSTITUCION EN LA POSICION 98, CON
EXPRESION, ACTIVIDAD Y/O ESTABILIDAD MEJORADAS".

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada “VARIANTES DE
CELULASA CON SUSTITUCION EN LA POSICION 98, CON EXPRESION, ACTIVIDAD Y/O
ESTABILIDAD MEJORADAS".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la(s) sociedad(es) Danisco
US Inc., advirtiéndole(s) que contra ella 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 29 Abr 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

JERONIMO CASTILLO BONILLA, INFO@PCASTILLOPINEDA.COM

Elaboré: Lina Maria Lizaraso Trespalacios
Revis6: Sandra Carolina Crespo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: Jose Luis Salazar Lopez
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