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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X | Capitulo I
Nacional)

No. Solicitud PCT/US2014/055510
Internacional

Fecha de Presentacion 12 de septiembre de 2014
Internacional

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 16/087123-00000-0000 7 de abril de 2016

Reivindicaciones: 16/087123-00000-0000 7 de abril de 2016
16/087123-00000-0000 4 de agosto de 2016
16/087123-00000-0000 21 de marzo de 2017
NC2017/0002664 21 de marzo de 2017

Dibujos: 16/087123-00000-0000 7 de abril de 2016

Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero: 61/877,418

Fecha: 13 de septiembre de 2013

Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA NuUmero: 61/892,242
Fecha: 17 de octubre de 2013

2. Analisis de la Prioridad
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Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones al capitulo reivindicatorio presentadas el dia 21 de
marzo de 2017 mediante radicado N° NC2017/0002664, comoquiera que se ajustan a
las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisién
486.

4. Procedimiento acelerado de patentes

Dando cumplimiento a los requisitos sefialados en el numeral 1.2.2.5.2.1 de la
Resoluciéon N°54093 del 18 de septiembre de 2012, que estan particularmente
referidos al reconocimiento de los resultados de examenes de patentabilidad a
solicitudes extranjeras, el solicitante mediante escrito radicado el 21 de marzo de 2017,
allegd el documento de intencion de conceder emitido por la Oficina Europea de
Patentes (EPO), reconocida por el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes
(PCT) como autoridad de busqueda y examen, cumpliendo con lo establecido en los
numerales 1.2.1.1 y siguientes del titulo X de la Circular Unica. Por lo anterior, es
procedente reconocer el procedimiento acelerado de examen de patente para la
presente solicitud.

5. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
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, so6lo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso, se estudiaran las reivindicaciones 1
a 9 del capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0002664 del 21 de marzo de
2017).

Titulo de la solicitud: “VARIANTES MEJORADAS DE ACETIL-COA CARBOXILASA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejoras en
enzimas modificadas genéticamente, células hospederas recombinantes, métodos y
sistemas a fin de lograr una produccién robusta de combustibles y quimicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una variante
de la proteina portadora de biotina carboxilo (BCCP) que comprende una sustitucién
de aspartato en la posicion 2 de la SEQ ID NO: 2. Variantes preferentes comprenden
la sustitucién aspartato (D) a histidina (H), aspartato (D) a asparagina (N), aspartato
(D) aisoleucina (l) , aspartato (D) a treonina (T), aspartato (D) a serina (S), aspartato
(D) a arginina (R), aspartato (D) a tirosina (Y), aspartato (D) a leucina (L), aspartato (D)
a glutamina (Q) o aspartato (D) a glutamato (E).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C12N 9/00.
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6. De la solicitud de patente
Titulo

Se sugiere omitir del titulo la expresion "mejoradas”, ya que corresponde a un atributo
subjetivo del objeto de la solicitud.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las reivindicaciones 2 y 6 no son claras, porque mencionan "la expresion de dicha
variante BCCP confiere a la célula recombinante una mayor produccion de un
compuesto derivado de malonil-CoA" y "la expresion de dicha variante BCCP confiere
a dicho microorganismo recombinante una mayor produccion de un compuesto
derivado de malonil-CoA", o que corresponde a resultados a alcanzar y no definen la
proteina o el microorganismo reclamado, puesto que las reivindicaciones incluirian no
sélo la solucidn propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o
futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las caracteristicas
esenciales que contribuyen a la obtencion de ese efecto, es decir, la SEQ ID NO de la
proteina BCCP modificada o las caracteristicas del microorganismo recombinante,
incluyendo la SEQ ID NO que contiene.

Las reivindicaciones 4 y 6 no son concisas porque reclaman de forma repetitiva un
microorganismo recombinante que comprende una variante de BCCP. Se sugiere
reclamar el microorganismo en un Uunica reivindicacion, proporcionando las
caracteristicas técnicas esenciales del mismo, es decir la SEQ ID NO que contiene.

Las reivindicaciones 5 y 8 no son claras ni concisas, porque reclaman de forma
repetitiva un método para producir un compuesto derivado de malonil-CoA y no
caracterizan el método mediante una secuencia légica de etapas y condiciones
técnicas en que se lleva a cabo el cultivo del microorganismo. Se sugiere reivindicar el
meétodo en una unica reivindicacion, proporcionando la secuencia logica de etapas y
condiciones técnicas en que se lleva a cabo el cultivo del microorganismo.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de prioridad: 13 de septiembre de 2013, y no se encontraron documentos que
anticipen el objeto de esta solicitud.

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 de la fecha de notificacién de la presente comunicaciéon. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcién de la invencién a proteger, iii) 0 presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
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esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, 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 debera pagar la tasa por reivindicacién
adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante
para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

—_—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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