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Titulo de la invencidon: Construcciones de vectores virales adeno-asociados de Glutl

recombinantes y métodos relacionados para restablecer la expresién de Glutl

RESPUESTA AL EXAMEN DE FORMA CONTENIDO EN EL OFICIO No. 14781

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y domiciliada en Bogota D.C., identificada seglin aparece debajo
de mi firma, como apoderada de las sociedades THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF
NEW YORK y UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, doy respuesta al examen de forma notificado por medio

de correo electrénico del dia 13 de octubre de 2017, dentro del término de plazo.

1. Petitorio

1.1. En respuesta a la primera observacion de la Examinadora, informo que la segunda solicitante
desea que sea nombrada como UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS, tal y como se muestra en la declaracién
adjunta en donde afirma que su nombre correcto es UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS y no UNIVERSITY
OF MASSACHUSETTS MEDICAL CENTER como erréneamente fue registrado en la solicitud de patente
PCT/US2016/021810 (fase internacional de este caso). De igual manera, se solicitd esta modificacion el
09 de octubre de 2017 con el registro DP12017/0075839 y este cambio ya fue tenido en cuenta en el

sistema.

1.2. En cuanto al primer solicitante, THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW
YORK, le informamos a la Examinadora que la intencién es que THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIVERSITY
IN THE CITY OF NEW YORK sea el primer solicitante de esta invencidn; sin embargo, al momento de radicar
la solicitud en linea, el sistema SIPI rechazaba la solicitud cuando se ponia a este solicitante dentro del

formulario. Por esta razdn, se solicitd la inclusion de este solicitante mediante memorial de fecha 05 de
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octubre de 2017, a esta peticidn se le asignd el nimero IT2017/0013835. Agradecemos que se incluya

este solicitante en la base de datos de la SIC como el primer solicitante de este caso.

2. Poder y Cesiones

2.1. En respuesta a la observacién de la Examinadora, presento documento de poder de abogado

otorgado por los solicitantes a mi favor.
2.2. Adicionalmente, presento los documentos de cesidn de inventores a las solicitantes.
3. Pago por excedentes de reivindicaciones

3.1. En respuesta a esta observacion, presento el pago correspondiente a una (02) reivindicaciones

adicionales, puesto que el nuevo capitulo reivindicatorio comprende doce (12) reivindicaciones.
4, Reivindicaciones — Definicién

4.1. La Examinadora objeta la reivindicacion 1, puesto que no define las caracteristicas técnicas del
vector reclamado. Adicionalmente, la expresidon “una secuencia de dcido nucleico que comprende un
transgén que codifica Glutl” no permite establecer la secuencia exacta a la que se refiere y abarca

multiples posibilidades de secuencias aun no exploradas por el solicitante.

4.2. En respuesta a la observacién de la Examinadora, la solicitante presenta un capitulo
reivindicatorio modificado en el cual ha incluido los numeros de las secuencias de acidos nucleicos del
vector adeno-asociado recombinante (rAAV). La solicitante aclara que, dentro del campo técnico de las
ciencias bioldgicas, es correcto utilizar la secuencia de dacidos nucleicos apropiada que codifica la
secuencia de aminodcidos Glutl reivindicada para definir el vector recombinante, puesto que, como se
explica en la descripcidn de la presente solicitud “/la composicion de la secuencia del transgén de un vector
rAAV dependerd del uso que se le vaya a dar al vector resultante” (pagina 36, lineas 6 y 7). Ejemplos
ilustrativos de esto se proporcionan en la pagina 36, lineas 8 a 20, de la descripcién de la presente

solicitud.

Por lo anterior, con la modificacién realizada, las caracteristicas técnicas del vector reclamado se

encuentran completamente definidas.
5. Reivindicaciones — Resultados a alcanzar

5.1. La Examinadora sefala que las reivindicaciones 1 a 3 contienen frases que hacen referencia a

resultados a alcanzar y no definen el vector reclamado, puesto que se incluiria no solo la solucidn
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propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Las frases objetadas son las siguientes:
Reivindicacién 1: “un transgén que codifica Glut1”.
Reivindicacion 2: “el rAAV es capaz de cruzar la barrera hematoencefdlica (BBB)”.

Reivindicaciéon 3: “el transgén es capaz de expresarse en células endoteliales que recubren la

microvasculatura del cerebro”.

5.2. La Guia para examen de solicitudes de patente de invencidon y modelo de utilidad de la SIC

establece lo siguiente con respecto a las reivindicaciones con resultados a alcanzar:

“El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencién. Puede aparecer en la

reivindicacion, pero siempre acompafiando las caracteristicas técnicas que definen la invencion”1:

Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitante desea insistir en la expresidn objetada en la reivindicacién
1, puesto que al incluir los nimeros de las secuencias de acidos nucleicos del vector adeno-asociado

recombinante (rAAV), se definen en su totalidad las caracteristicas técnicas del vector reclamado.

Con respecto a la reivindicacién 2, la solicitante ha decidido retirar la frase objetada por la Examinadora

de esta reivindicacion.

Con respecto a la reivindicacién 3, la solicitante ha decidido retirar esta reivindicacién del capitulo

reivindicatorio.
6. Reivindicaciones — Claridad

6.1. La Examinadora objeta la reivindicacion 6, puesto que define el transgén de la reivindicacion 1
en términos de la proteina que codifica y las SEQ ID NO: 78 y 79 corresponden a las secuencias de

aminodcidos de la proteina Glutl de ratén y humana, respectivamente.

6.2. En respuesta a esta observacién y como se menciond anteriormente, la composicién de la
secuencia del transgén del vector rAAV depende del uso que se le vaya a dar al mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior y para mayor claridad del capitulo reivindicatorio, la
solicitante hadecidido separar esta reivindicacion en dos (nuevas reivindicaciones 5 y 6), donde

se reclaman individualmente las secuencias de aminodacidos de la proteina Glutl de ratén y las

1 Guia para examen de solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad emitida por la Superintendencia de Industria
y Comercio. 2012. Pagina 79
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secuencias de la proteina Glutl humana.
7. Reivindicaciones — Secuencias
7.1. La Examinadora sefiala que la reivindicacién 7 no es clara, puesto que establece que el vector

comprende elementos de ARNmi seleccionados del grupo que consiste en las SEQ ID NO: 48, 56, 59, 64 y
73, sin embargo, de acuerdo a lo divulgado en la descripcidn y el listado de secuencias, la SEQ ID NO: 59
corresponde al constructo denominado "pAAV CB6 Pl mGlutl-in3xmiR-122 BS" y no a un Unico elemento

de ARNmi.

7.2. En respuesta a la observacién de la Examinadora, la solicitante ha decidido retirar la SEQ ID NO:

59 de la reivindicacion 7.
8. Reivindicaciones — Concision

8.1. La Examinadora sefala que la reivindicaciéon 8 no es clara ni concisa, puesto que la expresién
“repeticiones terminales invertidas (ITR) que flanquean los elementos de ARNmi” abarca multiples

posibilidades aun no exploradas por el solicitante y no define las secuencias a las que se refiere.

8.2. Para atender a esta observacidn, la solicitante ha incluido las SEQ ID NO correspondientes a las

repeticiones terminales invertidas (ITR) en la reivindicacion 8.
9. Reivindicaciones — Materia no patentable (Art. 20 literal (d))

9.1. La Examinadora establece que la materia reclamada en las reivindicaciones 13 a 23 no es
patentable de acuerdo con el articulo citado, puesto que hacen referencia a métodos de tratamiento que

comprenden la administracién de un vector AVV recombinante a un sujeto.

9.2. En respuesta a la observacién de la Examinadora, la solicitante ha decidido retirar las

reivindicaciones objetadas del capitulo reivindicatorio.

Agradezco su amable colaboracion.

Atentamente,
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ANDREA TOBOS MATEUS
C.C. 52.223.325 de Bogota
T.P. 148648
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