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Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. No es una invencion (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 13 y 15 no se considera una invencion de acuerdo
con el articulo citado, puesto que las SEQ ID NO: 1, 3, 7, 2, 14 y 15 son secuencias de
nucleotidos y proteinas de Clostridium perfringens, lo cual corresponde a material
bioldgico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado.

2. Excepcion de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicacion 12 no es patentable de acuerdo con el articulo citado
porque corresponde a un método para tratar la infeccion por enteritis necrética que
comprende la administracion de un agente terapéutico.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicacion 1 no es clara porque reclama un procedimiento de deteccidon de la
enteritis necrética aviar, pero no lo define mediante la secuencia logica de etapas y
condiciones técnicas en que se llevan a cabo. Por otra parte, no define la secuencia
del marcador a detectar y sélo menciona que es indicativo de enteritis necrética, lo que
corresponde a su funcién. Se le recuerda al solicitante que la reivindicaciéon
independiente debe ser autosuficiente y contener todas la caracteristicas técnicas del
objeto de la solicitud. Se sugiere definir el método indicando la secuencia légica de
etapas y condiciones técnicas en que se llevan a cabo, incluyendo las condiciones
especificas en que se aislan las microvesiculas; adicionalmente, se sugiere definir la
SEQ ID NO del marcador a detectar.

Las reivindicaciones 1, 4, 5y 7 a 10 no son concisas porque reclaman de forma
repetitiva un método de deteccion de enteritis necrética aviar en mas de una
reivindicacion independiente. Se le recuerda al solicitante que por categoria inventiva
de proceso s6lo debe haber una reivindicacion independiente y las demas, si son
verdaderas modalidades, deben presentarse en la forma de reivindicaciones
dependientes. Se sugiere reclamar el método en una unica reivindicacion y definirlo
indicando la secuencia logica de etapas y condiciones técnicas en que se llevan a
cabo.

Las reivindicaciones 1, 5y 7 a 10 no son claras porque mencionan que "la presencia
y/o un nivel aumentado de este al menos un marcador en comparacion con un control
no infectado es indicativo de enteritis necrética”, “la presencia y/o un nivel aumentado
de este al menos un marcador aviar en comparacion con un control no infectado es
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indicativo de la infeccion” lo cual corresponde a resultados a alcanzar y no definen el
meétodo reclamado, puesto que las reivindicaciones incluirian no solo la solucion
propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen
a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las caracteristicas técnicas que
contribuyen a la obtencion de ese efecto, es decir, la secuencia légica de etapas y
condiciones técnicas del método.

Las reivindicaciones 1 a 5y 7 a 10 no son claras porque utilizan las expresiones "al
menos un marcador”, "al menos 80%", "al menos 85, 90 o 95%", "al menos 10", "al
menos 8 o 10", "al menos al menos 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 180 o 200, nucledtidos
consecutivos”, "al menos 12, 14, 16, 18, 20, 25, 40, 60 u 80, nucledtidos consecutivos”,
"al menos 20", "al menos 25, 40, 60, 100, 150, 180 o 200, nucledtidos consecutivos”,
las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invencién del estado de la técnica.
Se sugiere sustituirlas por un valor preciso. De igual manera, se le recuerda al
solicitante que no se aceptan las definiciones de secuencias indicando porcentajes de
homologia o identidad, ya que tales definiciones no permiten establecer la secuencia

exacta a la que se refieren, se sugiere definir las secuencias mediante el SEQ ID NO.

Las reivindicaciones 1, 4, 5y 7 a 10 no son claras porque utilizan el término "y/0" para
referirse a que en el método se detecta la presencia y/o el nivel del marcador. Se
sugiere definir si dicha deteccion del nivel es taxativa (y) u opcional (0).

Las reivindicaciones 2 a 5y 7 a 9 no son claras ni concisas porque establecen que el
marcador se selecciona de “polinucledtidos (ADNs y ARNs) que son complementarios
a las secuencias de acuerdo con (...)" o "polinucledtidos que comprenden los
polinucledtidos de acuerdo con (...)", lo cual no permite definir la secuencia exacta a la
que se refieren y abarca una cantidad de posibilidades aun no exploradas por el
solicitante. Se sugiere definir el marcador indicando la SEQ ID NO, teniendo en cuenta
lo obtenido y probado en el capitulo descriptivo.

La reivindicacion 10 no es clara porque reclama un método para detectar enteritis
necrotica aviar, pero no define la secuencia logica de etapas y condiciones técnicas en
que se llevan a cabo. Por otro lado, no define la secuencia del marcador a detectar y
s6lo menciona que es indicativo de enteritis necrética, lo que corresponde a su funcién
Se sugiere definir el método indicando la secuencia légica de etapas y condiciones
técnicas en que se llevan a cabo, asi como la SEQ ID NO del marcador a detectar.

La reivindicacion 10 no es clara, ya que utiliza la expresion “en particular una infeccion
subclinica de la avia”. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

La reivindicacion 14 no es clara porque no define las caracteristicas técnicas del vector
reclamado. Se sugiere definir el vector indicando el tipo de vector y la secuencia
recombinante que contiene.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisidon 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y
perdera su prelacion.
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Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento
llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, no pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente al pago por reivindicacion adicional. Es claro, que en todo caso debera
pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta
en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante.

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: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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