Sefiora Jefe
Divisién de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio SUPERINTENDENGIA DE INDUSTRIA ¥ GOV EREIO

E. S. D. \IIllllljlil!l([lllIIIlIIIIlI\IlIlIlﬂ[}!)I!]IlIII A

6-052194- -00004

251
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Tra. 11 PATENTEIYIl Eve: 378 FASENAGIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 3
Referencia: Solicitud de Patente de Invencion PCT (Fase Nacional)
Capitulo I.
Titulo: Factores de Virulencia Bacteriana y sus Usos.
Expediente No. 06-052.194 |
Solicitante: The University of British Columbia, Universidad
Nacional Auténoma de México
Asunto: Pago del examen de patentabilidad.

MONICA WOLF WASSERMAN, identificada con cédula de ciudadania No. 51°711.267 de
Bogota y con Tartjeta Profesional de Abogado No. 46.034 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderada de THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA, y de la UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, por medio de la presente me permito allegar el recibo
de consignacién que respalda el pago del examen de patentabilidad, Capitulo I, para la Patente de
Invencién PCT (Fase Nacional), identificada en la referencia, a efectos de que ese Despacho
proceda a la practica del mismeo.

ANEXOS
Recibo de consignacién N°, 08—‘*06‘6,@@8 por la suma de cuatrocientos veinte mil pesos m/cte
($420.000).
NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria de ése Despacho y en mi oficina, ubicada en la calle 83A
No. 23-90 de esta ciudad.

De la Sefiora Jefe,

(oo 22y

MONICA WOLF WASSERMAN
C.C. No. 51.°711.267 de Bogota
T.P.A.46.034 del C. S. de lal.
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 06-52194

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GAcéTA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 580 DE
FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007 EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007

NOTA; Dentro del plazo de los ssis (6) meses siguientes a partir de lafechade pubhéacnon
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo

- establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
si 'NO X_
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Abogada
Médnica Wolf Wasserman

ASUNTO Radicacion 06-52194
Tramite 011
Evento 001
Actuacion 430
Oficio Bu2, 085
Folios 002

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad ]

Via Nacional

Via PCT (fase nacional) Cap.i Cap. Ii ]
Presentacion Internacional: PCT/CA2004/001891

Publicacién Internacional: WO 2005/042746

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 le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios: 6 a 86 como se radicé inicialmente.
Figuras: Folios: 109 a 186 como se radicd inicialmente
Reivindicaciones: Folios: 96 a 108 como se radicé inicialmente
Prioridad: 31/10/2003, Estados Unidos, US 60/515,703

2. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Factores de virulencia bacteriana y sus usos”.

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en proveer la
caracterizacion de nuevas proteinas de secrecién comunes en agentes patdgenos
que causan lesiones de adherencia y destruccion (A/E).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de identificar de manera
especifica agentes patégenos causantes de enfermedad de tipo A/E.






10) La reivindicacién 77 define el vector por el resultado a alcanzar;

11)  El kit mencionado en las reivindicaciones 83 y 84 comprende los mismos
elementos de las composiciones definidas en las reivindicaciones precedentes.
Por tanto, este kit parece ser un uso de estas composiciones y no un producto de
la invencion; '

De esta manera, el capitulo reivindicatorio presentado no cumple con los requisitos
establecidos en el art. 30 de la Decisién 486.

4. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal d)

Los métodos propuestos en las reivindicaciones 53 a 59 corresponden a métodos de
tratamiento para prevenir infecciones causadas por patégenos A/E, donde estos
métodos pueden ser aplicados a humanos o animales. Igualmente, las
reivindicaciones 17 y 19 definen la composicion a partir de su via de administracién
lo que se considera la definicion del tratamiento aplicado para su uso; segun la
norma comunitaria los métodos de diagnéstico y tratamiento estan excluidos de
patentabilidad.

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en el articulo 20 de la Decisién 486 el
contenido de las citadas reivindicaciones debera excluirse.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14y 21D
486) .

La materia de la reivindicacién 82 reclama el uso de las composiciones definidas en
las reivindicaciones precedentes, con el objeto de producir una respuesta inmune;
segun la norma comunitaria los usos no son materia susceptible de patente.

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en los articulos 14 y 21 de la Decision
486 la materia de la reivindicacion 82 no seria patentable.

6. Unidad de invencion (articulo 25 D486)

Esta oficina esta de acuerdo con el concepto emitido por la autoridad internacional,
sobre la falta de unidad de invencion que presenta la solicitud, lo anterior teniendo en
cuenta que:

e los 22 polipéptidos y acidos nucleicos que los codifican, no comparten
estructura ni funcion (SEQ 1D N°22-43,59 6 73-84), por lo que no es aparente
el concepto comun entre ellos.

o los efectores secretados son conocidos en el estado del arte (tal como Tir,
EspG y EspH) y que estos efectores han sido caracterizados con actividades
bioldgicas diferentes, tal como reconoge el mismo solicitante en el folio 8 de la
descripcién. Por tanto, no hay una cardcteristica técnica unificadora entre los
polipéptidos reclamados que cumpla con los requisitos de novedad y nivel
inventivo,

Por tanto, existe una falta de unidad de invencién en la solicitud reclamada y los
grupos inventivos que se pueden definir corresponden a los polipéptidos







