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 P-15357   SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES E.   S.   D.   Re: Expediente No. NC2018/0004192 Solicitud de patente a nombre de RECOMBINETICS INC.   Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad RECOMBINETICS INC., domiciliada Saint Paul, MN, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 4830 notificado mediante notificación electrónica el 20 de marzo de 2018, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito manifestar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, el solicitante realiza las siguientes modificaciones:  1. Poder  Se presenta como anexo al presente memorial el documento de poder otorgado por el solicitante RECOMBINETICS INC. a mí para la tramitación del expediente relacionado con la solicitud internacional PCT/US2016/052693.  Adicionalmente, con el fin de completar la solicitud con los documentos formales, se presenta el documento en el cual consta la cesión del derecho a la Patente de Invención de los inventores al solicitante RECOMBINETICS INC. junto con su respectiva traducción al castellano.  De esta forma, nos permitimos informar que la solicitud se ajusta a las disposiciones del artículo 26 de la Decisión 486/00.     
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2. Excepción de la Patentabilidad  En respuesta a las objeciones manifestadas por el examinador en relación con que la solicitud reclama materia excluida de patentabilidad por la Decisión 486/00, se hace notar que el nuevo pliego reivindicatorio no contiene las reivindicaciones 1 a 26 y 36 relacionadas con un animal de ganado y con la intervención de un animal. Asimismo, la reivindicación 37, que en nuevo pliego reivindicatorio corresponde a la reivindicación 10 ahora hace referencia a un método para modificar genéticamente a un animal, con lo cual la solicitud ahora se dirige a materia que no se encuentra excluida de patentamiento por alguno de los literales del Articulo 20 de la Decisión 486/00 y que por lo tanto puede ser objeto de solicitud de patente.  3. Modificación al capítulo reivindicatorio  Se aclara al examinador que se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 12 reivindicaciones y reemplaza el capítulo reivindicatorio presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:  3.1 Como se indicó anteriormente, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 1 a 26 y 36, con el fin de eliminar las referencias a la materia-objeto no patentable de acuerdo a la legislación colombiana de patentes.   3.2 Adicionalmente, se modificó el objeto de la antigua reivindicación 27 y sus dependientes, que en el nuevo pliego reivindicatorio corresponden a las reivindicaciones 1 a 10, con el fin de hacer claridad en que la solicitud de patente se encuentra dirigida a un método para editar genéticamente animales de ganado para expresar un fenotipo SLICK.  3.3 Además, la parte característica de la nueva reivindicación 1 ahora hace claridad en que el método reivindicado se caracteriza por un primer paso de editar un gen del receptor de prolactina (PRLR) e además indica las condiciones técnicas específicas que caracterizan dicha edición del gen, las cuales consisten en truncar una porción de aminoácidos especifica del gen PRLR que se encuentra debidamente definida en términos de un rango concreto de amino ácidos, tomando como referencia la secuencia del gen reportada en la base de datos de GenBank.   3.4 Asimismo, se modificó la reivindicación 31, que en el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a la reivindicación 5, con el fin de definir a la región de amino ácidos en donde se introduce el sitio de restricción nucleasa en términos de un rango de 
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amino ácidos concreto, eliminando de esta forma a la expresión “próxima”.  Dicha modificación se encuentra debidamente soportada por la descripción de la solicitud, al menos como se muestra en la última línea de la tabla II (pág. 74) para la SEQ ID NO: 49 mostrada a continuación, en donde la modificación es “G” (mostrada en letra mayúsculas y roja) y el sitio de restricción de nucleasa que es insertado se muestra a continuación en caracteres subrayados:  TABLA II: Plantillas de introgresión  Par Talen  Diseño ssODN Secuencia ID # de la Secuencia btSLICK3 9.12 SLICK3_native Gcaccacagccacttcgctggaccaaacagaccaacatgctttaaaagcctcaaaaaccattgaaactggcagggaaggaaaggcaacca Seq ID 49   3.5 De igual forma, se introducen en esta oportunidad las nuevas reivindicaciones 11 y 12, las cuales se encuentran soportadas por la descripción de la solicitud tal como fue presentada originalmente (véase pág. 29, líneas 21 a 24).   3.6 De conformidad con las modificaciones realizadas, se corrige la numeración y dependencia de las reivindicaciones restantes.  En cuanto a estas modificaciones, es claro que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su examen inicial.  4. Pago de tasas  En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad y ajustado a las normas de patentabilidad en Colombia.  5. Modificación al Título  De conformidad con las modificaciones realizadas al objeto de la solicitud, el solicitante desea modificar el título de la solicitud este para indicarlo como “MÉTODO PARA MODIFICAR GENÉTICAMENTE ANIMALES DE GANADO PARA INCREMENTAR LA TOLERANCIA AL CALOR”.  
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 6. Conclusión  Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 4830 notificado mediante comunicación electrónica el 20 de marzo de 2018, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.  7. Anexos  7.1 Documento de poder concedido por la sociedad RECOMBINETICS INC. a mí.  7.2 Documento en el cual consta la cesión del derecho a la Patente de Invención de los inventores al solicitante RECOMBINETICS INC., y su respectiva traducción al castellano.  7.3 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 12 reivindicaciones.   Señor Director,  
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REIVINDICACIONES    1. Un método para editar genéticamente animales de ganado para expresar un fenotipo SLICK, caracterizado porque comprende:  editar un gen del receptor de prolactina (PRLR); en donde el gen PRLR editado esta truncado después del residuo de aminoácido 433 como es identificado por el No. de Acceso de GenBank AAA51417.   2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la edición genética se hace al proporcionar un par de TALENs y una plantilla de reparación dirigida por homología (HDR) homóloga a una porción del PRLR diseñado para introducir una mutación de cambio de marco o codón de detención.   3. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1, caracterizado porque la edición genética se hace por tecnología CRISPR/CAS utilizando el ARN guía.    4. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3, caracterizado porque el rompimiento de la síntesis se introduce después del nucleótido 1383 del 
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ARNm identificado por el No. de Acceso de GenBank NM_001039726.   5. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3, caracterizado además porque incluye introducir un sitio de restricción de nucleasa entre las 50 bases de la edición genética.    6. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el sitio de restricción de nucleasa está cadena abajo de la modificación genética.    7. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque la edición genética y la introducción del sitio de restricción de nucleasa se dirige por la misma plantilla de HDR.   8. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5, caracterizado porque la edición genética y la introducción del sitio de restricción de nucleasa se dirigen por diferentes plantillas de HDR.   9. El método de conformidad con cualquiera de las 
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reivindicaciones 1 o 2, caracterizado porque la edición genética se hace a una célula somática y el núcleo de la célula somática se transfiere a un huevo enucleado de la misma especie.    10. Un método para modificar genéticamente a un animal de ganado genéticamente, caracterizado porque comprende editar a un alelo PRLR para expresar un fenotipo SLICK.   11. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque no se utiliza una plantilla de HDR.   12. El método de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porque la edición genética resulta en una unión de extremos no homólogos. 


