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Asunto: Radicacion: 14-223487- -2
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 519
Oficio: 13997
Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/05729
Fecha de Presentacion Internacional 01/11/2011

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:
Secuencias:
Dibujos:
Prioridad:

Radicado No. 14-223487-00000-0000
Radicado No. 14-223487-00000-0000
Radicado No. 14-223487-00000-0000
Radicado No. 14-223487-00000-0000
US 61/408,734

2. Analisis de la Prioridad

08/Octubre/2014
08/Octubre/2014
08/Octubre/2014
08/Octubre/2014
01/Noviembre/2010

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

reivindicada.

3. Presentacion de solicitud Fraccionaria (Art 36 D 486)
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Se acepta para examen la solicitud fraccionaria presentada mediante escrito radicado No.
13-134124-00003-0000 e identificada como 14-223487, porque no implica ampliacion de la
materia contenida en la solicitud inicial.

4. 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. Para la presente solicitud se estudi6 el capitulo reivindicatorio completo (Radicado
No.14-223487-00000-0000).

Titulo de la solicitud: “Composiciones utiles para la recuperacion mejorada de petroleo Que
comprende Pseudomonas stutzeri’.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar cepas
bacterianas utiles para la recuperacion de petréleo de un depdsito de petréleo.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composicion
que mejora la recuperacion de petrdleo que comprende a) un microorganismo aislado
seleccionado del grupo que consiste en BR5311 de Pseudomonas stutzeri (nam. ATCC:
PTA-11283) y 97AC1-3 de Pseudomonas stutzeri (nim. ATCC: PTA-11284); que
comprende ademas uno 0 mas microorganismos adicionales, donde dichos
microorganismos adicionales crecen en presencia de petréleo en condiciones
desnitrificantes; b) aceptores de electrones, en donde el aceptor de electrones es una sal
ionica de nitrato; y ¢) una fuente de carbono donde dicha fuente de carbono se selecciona
del grupo que consiste en lactato, acetato y succinato.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): CO9K 8/582, CO9K 8/03, CO9K 8/035, CO9K 8/58.

5. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Se recuerda a la solicitante que una composicion debe ser reclamada a partir de sus
componentes (Ingredientes activos y excipientes) y proporciones de los mismos.

Por otra parte, a razén de que la indicacion de la secuencia 16S es insuficiente para una
divulgacion completa de la solicitud, en la reivindicacion independiente debe incluirse el
numero de depadsito correspondiente de cada microorganismo.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la solicitud

de prioridad: 01 de noviembre de 2010, y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacién
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D1 “Identification, Characterization, and Application of
US2009263887 | Pseudomonas Stutzeri (LH4:15), Useful in Microbially 22/0ctubre/2009
Enhanced Oil Release”
GenBank: Shewanella oneidensis strain SP-32 16S ribosomal
D2 AF039056.1 RNA gene, partial sequence 21/Febrero/1998

El documento D1'divulga el aislamiento e identificacion de cepas de Pseudomona stutzeri
que crecen presencia de petroleo en condiciones desnitrificantes y son utiles en la
recuperacion de petroéleo.

El documento D2? divulga la scuencia de nucleitidos para el gen 16S de Shewanella
oneidensis cepa SP-32.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacibn 1 consiste en “Una composicion que mejora la recuperacion de
petroleo...”.

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

Caracteristicas esenciales D1
Una composicion que mejora la recuperacion de petroleo la | Composicién para mejorar la reparacion de
cual comprende petréleo en un yacimiento que comprende

a) Un microrganismo aislado seleccionado del grupo que | la cepa bacteriana de Pseudomona stutzeri LH4:
consiste en BR5311 de Pseudomonas stutzeri (nim. ATCC: | 15 (ATCC N ° PTA-8823) (Parr. (0009])
PTA-11283) y 97AC1-3 de Pseudomonas stutzeri (num.
ATCC: PTA-11284); que comprende ademas uno o mas
microorganismos adicionales, donde dichos
microorganismos adicionales crecen en presencia de
petréleo en condiciones desnitrificantes;

b) aceptores de electrones, en donde el aceptor de | NaNO3 como aceptor de electrones (tabla 3)
electrones es una sal idnica de nitrato; y
¢) una fuente de carbono donde dicha fuente de carbono se | Y al menos una fuente de carbono que consiste
selecciona del grupo que consiste en lactato, acetato y | en acetato (Pag. 2 Parr. [0011]

succinato.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga una composicion para mejorar la recuperacion de petréleo
gue comprende a) una cepa bacteriana particularmente Pseudomona stutzeri LH4:15; b)
uno o mas aceptores de electrones; y c) al menos una fuente de carbono (Parr. [0011]). EI
aceptor de electrones puede ser NaNO3 (tabla 3) y la fuente de carbono puede ser acetato
o lactato (Fig. 7). El documento D1 también da a conocer composiciones preparadas a
partir de cultivos mixtos de bacterias como Pseudomonas stutzeri cepa LH4: 15 y
Shewanella putrefaciens cepa LH4: 18 (Ejemplo 8).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y la composicion divulgada
en el documento D1 consiste en que la composicion empleada en el método de la solicitud
contiene alguna de las cepas BR5311 (num. ATCC: PTA-11283) y 97AC1-3 (num. ATCC:
PTA-11284) de Pseudomonas stutzeri.

No existe evidencia de resultados que demuestren que una composicion con las cepas
reclamadas tengan un efecto inesperado en comparacion con la cepa LH4:15 de
Pseudomonas stutzeri.

1 http://www.google.com/patents/US20090263887

2 Jenneman Diane Gevertz, Anita J. Telang, Gerrit Voordouw and Gary E. 2000. Isolation and
Characterization of Strains CVO and FWKO B, Two Novel Nitrate-Reducing, Sulfide-Oxidizing Bacteria
Isolated from Oil Field Brine. Appl. Environ. Microbiol. 2000, 66(6):2491
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: como modificar la composicion conocida en D1 para lograr una composiciéon
alternativa a las ya existentes.

Sin embargo, el documento D1 ya divulgaba que Pseudomona stutzeri pertenece a la
categoria de bacterias desnitrificantes que estan adaptadas a muchos ambientes y que
suelen encontrarse asociadas al petréleo (Parr. [0005]). Por lo tanto, para una persona
medianamente versada en la materia interesada en conseguir una composicién para
mejoramiento de recuperacion de petrdleo alternativa a las ya existentes, habria sido
previsible la identificacion de nuevas cepas pertenecientes la especie Pseudomonas
stutzeri mediante la aplicaciéon de medios técnicos conocidos, y una vez aisladas habria
llevado a cabo su incorporacién en la composicion divulgado en el documento D1, llegando
asi a la composicién reclamado en la presente solicitud. Mas aun, cuando la presente
solicitud no ensefia el desarrollo de nuevas técnicas de uso de microorganismos para
modificar las propiedades del petrdleo crudo en pro de beneficiar la recuperacién de
petréleo sino consiste en la seleccion de cepas alternativas, sugeridas por el estado de
técnica y su subsecuente incorporacion en una composicion previamente divulgada.

En consecuencia, la solucién propuesta en la reivindicacion 1 se considera obvia y sin
altura inventiva.

Respecto a la reivindicacion 4 , la cual hace mencién a microorganismos adicionales en la
composicion de la especie Shewanella que comprende un ADNr 16S que comprende las
secuencias distintivas degeneradas de SEQ ID NO: 39, 41 y 43, se aclara que una persona
medianamente versada en la materia, a partir del conocimiento divulgado en el documento
D1, el cual ensefia que la composicion puede comprender cultivos mixtos de bacterias
como Pseudomonas stutzeri cepa LH4: 15 y Shewanella putrefaciens cepa LH4: 18
(Ejemplo 8) y a partir de las secuencias de 16S contenidas en las bases de datos, habria
llevado a cabo la seleccion de cepas alternativas de Shewanella para incorporarlas en la
composicion del documento D1, como es el caso de la cepa Shewanella oneidensis
divulgada en el documento D2, con la cual, la SEQ ID NO: 39 de la presente solicitud
comparte el 97% de identidad:

Shewanella oneidensis strain SP-32 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
Sequence ID: gb]AF039056.1|AF039056 Length: 1479 Number of Matches: 1

Range 1: 151 to 179 GenBank Graphics

Score Expect Identities Gaps Strand
50.1 bits(25) 2e-06 28/29(97%) 0/29(0%) Plus/Plus

Query 1 GCATACGCCCTACGGGGGAAAAAAGG(‘STT 29

CLCUEEEEEEEEeeeeeeen e

Sbjct 151 GCATACGCCCTACGGGGGAAAGAAGGGGA 179

Las reivindicaciones dependientes 2 — 4 tampoco presentan alguna caracteristica que le
confiera nivel inventivo a la solicitud.

8. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2009263887 1-4 Nivel inventivo
D2 GenBank: AF039056.1 4 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, o0 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.

0 T
JESUS FERNEL GARCI |

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-11-11

Elabord: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisé: Sandra Carolina Crespo
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