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RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicién de nuevo apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia,

doy respuesta al Oficio 4105, notificado por fijacion en lista el 19 de abril de 2016.

1. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad el solicitante decide aportar un nuevo capitulo
reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes

modificaciones:

1. El pliego reivindicatorio ha sido modificado de manera que las expresiones

” "

“expresar altamente proteinas”, “producir solucién de bacteria de semillas”, “liquido de

bacteria e semilla”, “solucién de bacterias de semilla” han sido reemplazadas por

” "

“expresar proteinas altamente recombinantes”, “producir soluciéon de bacteria semilla”,
“liquido de bacteria semilla” y “solucion de bacterias semilla”. Por lo tanto, la objecién ha

sido superada.
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2 La reivindicacion 1 ha sido modificada de manera que se ha introducido la materia
de las reivindicaciones 2, 8 y 9 originales. Por lo tanto, dichas reivindicaciones 2, 8 y 9 han
sido eliminadas. Asi mismo, la reivindicacion 1 ha sido modificada de manera que se ha

especificado que la proteina recombinante.

3. La numeracion del pliego reivindicatorio ha sido modificada y por lo tanto, las

dependencias también han sido cambiadas.

Estas modificaciones se ajustan al articulo 34 de la Decisién 486 de 2000 y no constituyen
una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgaciéon contenida en la

solicitud inicial.

| EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

12 Una persona experta en la técnica puede lograr la reivindicacion 1, haciendo
referencia a los libros de herramientas para obtener informacién sobre la induccion de
expresion de proteinas, y extraer y purificar la proteina de interés. Hay muchos tipos de

esos libros o articulos.

Los pasos de la induccién de la expresion, extraccidn, y purificacion de la proteina

no son la principal contribucion de la presente invencidn a la técnica.

Asi las cosas, mi representada sefiala su desacuerdo debido a que en el arte previo
se divulga este tipo de métodos, y por lo tanto, una persona del oficio normalmente
versada en la materia podria reproducir o ejecutar la invencion. En realidad, los plasmidos
o polinucleétidos que codifican la proteina de fusion de esta invencién se han registrado
en las patentes chinas ZL200910092128.4 y ZL 200910157564.5 (ver también las lineas 14-
16 de la pagina 4 del texto de la publicacion PCT), que habian sido publicadas antes de la
fecha de prioridad de la presente invencidn. Por lo tanto, la objecién a este respecto ha

sido superada.



M. ESTADO DE LA TECNICA

Su Despacho determind cuatro documentos como relevantes para realizar el analisis de

patentabilidad de la presente patente de invencion:

1 D1, referido al documento W02011026447 titulado “New antibiotic containing
simulacrum antibody, preparation method and application thereof” que se relaciona con
un método para la produccidn de antibidticos que es un polipéptido que comprende un

extremo Colina y un extremo una proteina inmunogénica.

2. D2, referido al documento http://www.thelabrat.com/protocols/m9minimal.shtml
titulado “M9 Minimal Media Recipe (1000 ml)” que se relaciona con la composicidn cepa

de E. coli empleadas en recombinacion.

3 D3, referido al documento Coen van der Weijden (Molecular Cell physiology)
titulado “Rich media for microorganisms” que se relaciona con medios de cultivo para

microorganismos como por ejemplo Escherichia coli.

4. D4, referido al documento Catalogo Novalgen titulado “Protein Expression” que se
relaciona con los distintos tipos de cepas de E. coli comercialmente disponibles en

novalgen para los afios 2002-2003.

Iv. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

1. La nueva reivindicacidon 1 tiene nivel inventivo frente a la combinacién de D1 a D4.

& Ambos documentos, tanto D1 como D4 no divulgan las caracteristicas técnicas

mediante la incorporacion de la materia de la reivindicacion 2.

3. D2 divulga el medio M9. Asi, una persona del oficio normalmente versada en la

materia sabe que el medio M9 comprende:

“Na,HPO,-7H,0 12.8g/L, KH,PO, 3.0g/L, NH,Cl 1.0g/L, NaCl 0.5g/L, MgS0, 0.3g/L,
CaCl,0.01g/L, y 0.4% de glucosa”.



En comparacion con el medio M9, el medio de la nueva reivindicacion 1
comprende: NaCl 6.076.7g/L, peptona 25.0g/L, polvo de levadura 7.5g/L, glucosa

0.6~2.0g/L. Asi las cosas, se puede observar que la concentraciéon de NaCl en la

reivindicacion 1 es significativamente mayor que en el medio M9. De la misma forma, la

concentracion de glucosa también es mayor.

4, Por otro lado, D3 divulga un medio que comprende 1g/L (NHg) » SO4, 18/L KH,POy4,
0.5 g/L MgS0,,10g/L Levadura y 20g/L Glucosa, 15 g/L agar. Este es un medio totalmente
diferente del divulgado en la reivindicacion 1 y su peptona 20.0g/L, polvo de levadura
10g/L tampoco es el mismo comparado con el divulgado en la reivindicacion 1: peptona

25.0g/L, polvo de levadura 7.5g/L.

5. Asi las cosas, combinando el medio de D3 con M9 en D2, una persona del oficio
normalmente versada en la materia no puede obtener el medio como el divulgado en la
nueva reivindicacién 1. De esta forma, la nueva reivindicacién 1 no es obvia frente a la

combinacion de D2 y D3, o cualquier combinacién de los documentos D1 a D4.

6. Por otro lado, con respecto a los efectos técnicos de acuerdo a las divulgaciones
del ejemplo 2, ejemplo 3, Tabla 2 y Tabla 3, la produccién y rendimiento de la proteina
recombinante obtenida por el medio de la nueva reivindicaciéon 1 puede alcanzar de
manera separada mas de 800 mg y 30 mg/L, los cuales son significativamente mayores

que los obtenidos mediante un medio convencional.

7. De esta forma, la solucién técnica reivindicada en la reivindicacién 1 no podria
haber sido obviamente derivada por una persona del oficio normalmente versada en la
materia, basado en su conocimiento medio y los documentos D1 a D4 encontrados en el

arte previo y citados por su Despacho.

8. En consecuencia, la presente invencidn es inventiva frente a los D1 a D4 solos o en

combinacion.



V. CONCESION DE SOLICITUDES EQUIVALENTES

Si bien entendemos y aceptamos que cada pais es auténomo en la concesion o
negacion de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el analisis de los
requisitos para el otorgamiento de esos derechos es practicamente universal. La presente

invencion fue concedida por la Oficina de Patentes de China y Australia.

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada pais es autonomo de
conceder o negar una solicitud luego de la realizacion del estudio de fondo, es claro que el
hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invencién hayan sido reconocidos por
varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que
(i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es
realizado por personas con conocimientos técnicos en el area de interés que son
consideradas personas idoneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una
invencion y que (ii) los resultados de los exdamenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion, tal

como se sefiala en el articulo 46 de la Decision 486:

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podrd requerir el informe de expertos
o de organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren idoneos, para que
emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo estime
conveniente, podrd requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la
oficina nacional competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no
excederd de 3 meses, uno o mds de los siguientes documentos relativos a una o
mds de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invencion que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados

respecto a esa solicitud extranjera;

(..



La oficina nacional competente podrd reconocer los resultados de los examenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las

condiciones de patentabilidad de la invencion” (Negrilla fuera del texto).

VI.  PETICION

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la

Direccién de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de

patente.
VII. ANEXOS
1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones;
3. Copia de las solicitudes concedidas en China y Australia.
4. Sustitucién del poder otorgado por LUZ CLEMENCIA DE PAEZ a mi favor, para lo

cual solicito me sea reconocida personeria y asi continuar con el tramite de este asunto en

favor de la sociedad solicitante.
Sefor Director,

sl
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