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Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion:
Reivindicaciones:
Dibujos:

Prioridad:

Radicado No 11- 01/Noviembre/2011
147941-00000-0000

Radicado No 11- 01/Noviembre/2011
147941-00000-0000

Radicado No 11- | 15/Junio/2003
147941-00000-0000

US 61174 729 01/Mayo/2009

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la

prioridad reivindicada.

Expediente 11-147941- -4

ler Art 45




: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

En el presente caso se estudiaran las reivindicaciones 1-39 (Radicado No 11-147941-
00000-0000).

Titulo de la solicitud: “Produccion de hidrocarburos de isopreno mejorada que usa
cianobacterias disefiadas genéticamente.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de generar nuevas
cepas mejoradas de cianobacterias sp capaces de producir isopreno y poder utilizarlas
comercialmente como una fuente de combustible renovable, por ejemplo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método de
produccion de hidrocarburos de isopreno en cianobacterias y un cultivo de
cianobacterias capaces de dicha produccion.

4. No es una invencion (Art 15 D 486 literales (a) — (f))

El objeto de las reivindicaciones 1 — 39 no se considera una invencién, de acuerdo con
el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

1- La reivindicacion 1 no es concisa porque menciona una cianobacteria sin definir cual
es, la secuencia nucledtida de los acidos nucleicos y cartuchos de expresion.

2- El método de la reivindicacion 2 se define un método a partir de un resultado a
alcanzar y no definen al método puesto que la reivindicacion incluiria no sélo la solucion
propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese
resultado. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales, estructurales o
funcionales, que contribuyen a la obtencion de ese efecto.

3- En la reivindicacion 5, el término: “aproximadamente”, es impreciso, por lo cual no
permite distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un
término preciso 0 un rango concreto.

4- En la reivindicacion 13, el término menos de 12% es impreciso, nh0o me permite
diferenciar la invencion del estado de la técnica, se sugiere sustituirlo por un rango
en concreto.

5- La reivindicaciénl4 carece de claridad., porque se menciona un método pero este
no se define mediante caracteristicas como alguna etapa o alguna condicién
especifica en que debiera realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invencion por
sus caracteristicas esenciales, estructurales o funcionales.

6- Las reivindicaciones 6 — 39 carecen de concision porgue son reivindicaciones que
tienen el mismo alcance, se sugiere incluir en la reivindicacion 1 todas las
caracteristicas técnicas esenciales.
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7- En la reivindicacién 30, la expresion “méas frecuentemente usados” no es aceptable
porque no es una caracteristica técnica que defina la invencién. Se sugiere hacer la
aclaracion respectiva.

6. Determinacidon del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de prioridad mayo 01 de

2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta
solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién*
Short chain volatile hydrocarbon
production using genetically

D1 W02008003078 ) 4 3/Enero/2008
engineered microalgae,
cyanobacteria or bacteria”
D2 W02008130437 “Modified bacteria” 30/Octubre/2008

El documento D1' divulga un método para producir hidrocarburos en cianobacterias,
introducir un casette de expresion que comprende acido nucleico (0010) y cultivar de
cianobacterias en las que se expresa el &cido nucleico. (0010). También divulga la
expresion de la isopreno sintasa (0006), cultivo bajo condiciones de exposicion a la luz
(0067), revela también que la cianobacteria es Synechocystis sp.(0012),

El documento D2? divulga modificacién de bacterias fotoautotréficas. (0011) en las que
regiones flanqueantes son designadas para insercion dentro del locus PsbA2 de
Synechocystis sp (Fig 2).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 1 consiste “en un método de produccion de hidrocarburos en una
cianobateria sp, que comprende introduccion de un casette de expresion de un acido
nucleico de codificacion de isopreno sintasa en las cianobaterias sp en donde el acido
nucleico que codifica la isopreno sintasa es operativamente enlazado a un promotor
psbA2 y un cultivo de cianobacterias en condiciones donde se expresa el acido nucleico
que codifica la isopreno sintasa”

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1
Método de produccion de Método para producir
hidrocarburos en cianobacterias sp | hidrocarburos en
gue comprende: cianobacterias. (0010)
Introduccion de un casette de Introducir un casette de
expresion que comprende acido expresion que comprende
nucleico. acido nucleico (0010)
Cultivo de cianobacterias en Cultivo de cianobacterias
condiciones en las que se expresa | en las que se expresa el
el acido nucleico. acido nucleico. (0010)

11http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080103&CC=WO&NR=2008003078A2&KC=
A2

2 2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081030& CC=WO&NR=2008130437A2&KC=
A2
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Las caracteristicas esenciales del método de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas
previamente en el documento D1, el cual ensefia un método para producir
hidrocarburos en cianobacterias, introducir un casette de expresion que comprende
acido nucleico (0010) y cultivar de cianobacterias en las que se expresa el acido
nucleico. (0010). También divulga la expresion de la isopreno sintasa (0006), cultivo
bajo condiciones de exposicion a la luz (0067), revela también que la cianobacteria es
Synechocystis sp.(0012),

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva o carece de novedad, segun lo
divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 —11, 31-42 no mencionan alguna caracteristica
gue haga nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no
son nuevas.

La reivindicacion 15 consiste en “una poblacion celular de las cianobacterias, en donde
las cianobacterias comprenden un acido nucleico heterologo que codifica la isopreno
sintasa y esta vinculado operablemente a un promotor de PSbA2”

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la

técnica:
Caracteristicas esenciales D2
Poblacion celular de Cultivo celular de
cianobacterias que comprenden: cianobacteia (00144) que
comprenden
Acido nucleico heterologo Acido nucleico heterdlogo
(Parr 0083)

Las caracteristicas esenciales de la composicién de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual ensefia Cultivo celular de
cianobacteia (00144) que comprende &acido nucleico heterdlogo (Parr 0083).

En consecuencia, la reivindicacion 15 no es nueva o carece de novedad, segun lo
divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 16 — 39 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 3 consiste en “el método de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque el cartucho de expresion se introduce en el gen PsBaZ2 y el
promotor psbA2 es el promotor de cianobacterias nativo”.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2

Método de produccion de Método para producir

hidrocarburos en cianobacterias sp | hidrocarburos en Modificacion de bacterias

gue comprende: cianobacterias. (0010) fotoautotréficas.(0011)

Introduccién de un casette de Introducir un casette de Regiones flanqueantes

expresion en el locus del gen expresion que deignadas par insercion

PsbA2 comprende acido dentro del locus PsbA2
nucleico (0010) de Synechocystis sp (Fig

2)
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Caracteristicas esenciales D1 D2

Cultivo de cianobacterias en | Cultivo de cianobacterias
condiciones en las que se expresa | en las que se expresa el | No menciona
el 4cido nucleico. acido nucleico. (0010)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 3. El documento D1 divulga un método para producir
hidrocarburos en cianobacterias. (0010) que comprende: Introducir un casette de
expresion que comprende &acido nucleico (0010), Cultivo de cianobacterias en las que
se expresa el acido nucleico. (0010),

Por su parte, el documento D2 se considera el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 3 porque divulga una modificacion de bacterias
fotoautotroéficas. (0011) en las que regiones flanqueantes son designadas para insercion
dentro del locus PsbA2 de Synechocystis sp (Fig 2). el gen de expresion es heterdlogo
(Pérr. 0082)

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el método de D2
consiste en la introduccion de un casette de expresion en el locus del gen PsbA2

El efecto que logra introducir un casette de expresién en el locus del gen PsbA2 es la
expresion de la isopreno sintasa.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “cdmo modificar el método para producir hidrocarburos en cianobacterias
procedimiento conocido en D1 para inducir la expresion de la isopreno sintasa”

Sin embargo, la insercibn de un casette de expresidbn en el locus PsbA2 de
Synechocystis sp para conseguir la expresion de la isopreno sintasa , ya esta divulgada
en el documento D2 que se refiere a una modificacién de bacterias fotoautotroficas.
(0011) en las que regiones flanqueantes son designadas para insercion dentro del locus
PsbA2 de Synechocystis sp (Fig 2).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria la
la insercion de un casette de expresion en el locus PsbA2 de Synechocystis sp del
documento D2 en el método divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de
la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusioén:

La reivindicaciéon 3 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicacion 12 consiste en “el método de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque el acido nucleico codifica una isopreno sintasa que comprende
aminoacido SEQ ID NO 2.”

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1
Método de produccion de
hidrocarburos en cianobacterias sp
que comprende:

Método para producir hidrocarburos
en cianobacterias. (0010)
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Caracteristicas esenciales D1
Introduccion de un casette de
expresion que comprende acido
nucleico que codifica una isopreno
sintasa con SEQ ID NO 3.

Introducir un casette de expresion que
comprende acido nucleico (0010) que
codifica una isopreno sintasa de
secuecnia SEQ ID NO 2

Cultivo de cianobacterias en Cultivo de cianobacterias en las que
condiciones en las que se expresa | se expresa el acido nucleico. (0010)
el acido nucleico.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 12 porque divulga Método para producir hidrocarburos en
cianobacterias. (0010) que comprende: Introducir un casette de expresion que
comprende acido nucleico (0010), Cultivo de cianobacterias en las que se expresa el
acido nucleico. (0010). que codifica una isopreno sintasa de secuencia SEQ ID NO 2.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 12 y el método de D1
consiste en la secuencia de la isopreno sintasa SEQ ID NO:3.

No se evidencia un efecto técnico inesperado porque isopreno sintasa con secuencias
de aminoéacidos .

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “como modificar el método para producir hidrocarburos en cianobacterias
procedimiento conocido en D1 para obtener un método alternativo-

Sin embargo, la expresion de isopreno sintasa con una estructura alternativa, ya esta
divulgada en el documento D1 que se refiere a Método para producir hidrocarburos en
cianobacterias. (0010) que comprende: Introducir un casette de expresion que
comprende acido nucleico (0010), Cultivo de cianobacterias en las que se expresa el
acido nucleico. (0010). que codifica una isopreno sintasa de secuencia SEQ ID NO 2

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria una
isopreno sintasa del documento D1 con una estructura alternativa para llegar asi al
objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 13 y 14 no mencionan caracteristicas adicionales por
lo tanto tampoco tienen nivel inventivo.

Conclusién:

La reivindicacion 12 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusidn

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02008003078 1-11, 31 -42 Novedad
D1 W02008003078 3,12-14 Nivel inventivo
D2 W02008130437 15-39 Novedad
D2 W02008130437 3,12-14 Nivel inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-11-26

Elabord: Edna Milena Bautista Rodriguez
Revisé: Jeny Paola Villate Becerra
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