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RESPUESTA AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD NOTIFICADO POR CORREO ELECTRONICO

OFICIO No. 18541

ANDREA TOBOS MATEUS, mayor de edad y vecina de Bogota D.C., identificada como aparece al pie de
mi firma, en mi condiciéon de apoderada de la sociedad Silence Therapeutics GmbH, respetuosamente
me dirijo a usted con el fin de dar respuesta al primer examen de patentabilidad dentro del término

legal.

En resumen, el resultado del referido examen de patentabilidad indica que la solicitud no cumple con los

requisitos establecidos por la Ley.

Se solicita reconsideracién de las objeciones y deficiencias sefialadas con base en los siguientes

argumentos y modificaciones:

1. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO

1.1. La Examinadora considera que las reivindicaciones 10 a 12 no se consideran patentables,

teniendo en cuenta que reclaman un producto por su uso, concretamente, una composicidon para uso

como un medicamento.

1.2. En atencidn a la observacion, la solicitante ha eliminado las reivindicaciones 10, 11y 12.

2. RESULTADO DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE SOLICITUD EXTRANIJERA (PPH)

2.1. La Examinadora considera que la solicitud no cumple con los requisitos del PPH toda vez que, la
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reivindicacidn 8 reclamada en esta Oficina bajo el radicado N2 NC2022/0014229 del 04 de octubre de
2022, no tiene correspondencia con la reivindicacion 8 reclamada en la oficina de primera presentacién
(EPO) vy, por lo tanto, no estd considerada suficientemente correspondiente a aquellas determinadas

como patentables u otorgables.

2.2. Es correcta la observacion de la Examinadora y se ha corregido la reivindicacion 8 para que

refleje la misma informacion de la reivindicacion 8 otorgada en la Oficina Europea de Patentes.
3. REIVINDICACIONES
3.1. Reivindicacion 8 — Claridad

3.1.1. La Examinadora considera que la reivindicacién 8 no es clara y no tiene sustento porque al
parecer presenta un error tipografico, al reclamar un acido nucleico, en donde la segunda cadena
comprende “una secuencia de nucledtidos de 5' [ST23 (ps)]3 C6XLT (ps) mC mG mU mA fU fG mA mC mA
mG mU (ps) mA (ps) mU 3' (SEQ ID NO: 164) (...)”. Sin embargo, dicha secuencia no corresponde a la
divulgada como SEQ ID NO: 164 en la descripcion.

3.1.2. En atencidn a la sugerencia de la Examinadora, se ha hecho la correccién en la reivindicacion 8

para que corresponda correctamente a la SEQ ID NO: 164 de la descripcidn.
3.2 Reivindicaciones 8 y 9 — Claridad

3.2.1. La Examinadora considera que la reivindicaciones 8 y 9 no son claras porque se refieren a la

secuencia con SEQ ID NO: 164, pero con secuencias de nucledtidos diferentes.

3.2.2. En atencidn a la sugerencia de la Examinadora, se ha hecho la correcciéon en la reivindicacion 8
para que corresponda correctamente a la SEQ ID NO: 164 de la descripcion. La reivindicacidon 9 reclama

la SEQ ID NO: 164 correcta.
4, MODIFICACIONES VOLUNTARIAS A LA SOLICITUD

4.1. Tabla de abreviaciones pagina 113 de W02020/099476 (pagina 138 de la descripcién original

en espaiol)

La solicitante desea aprovechar esta oportunidad para presentar una modificacion voluntaria a
la Tabla de Abreviaciones de la pagina 113 de W02020/099476 correspondiente a la tabla de la pagina
138 de la descripcién original en espafiol presentada en Colombia. Particularmente, la tabla de

abreviaturas en la décima fila define “mA, mU, mC, mG, OMeA, OMeU, OMeC, OMeG” como: “ARN
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2’desoxi-2‘-F”; sin embargo, la abreviacidon correcta es: "ARN 2'-OMe".
Sustento para esta modificacién se encuentra en: las reivindicaciones 1, 2, 3, 8 y 9; en el texto

de la solicitud publicada en inglés W02020/099476 paginas 77 y 85, que corresponden a las paginas 89 y

101 de la traduccidn al espafiol presentada en Colombia.

Se presenta la pagina 138 con el cambio anterior resaltado, y presento una descripcion

modificada en limpio completa, que contiene esta correccidon a la tabla de la pagina 138.
5. Presento las reivindicaciones modificadas en su versidn en limpio y con cambios resaltados para
facilidad de analisis; de igual manera, se hizo pago por la tasa de modificacién voluntaria a solicitud de

patente en tramite.

6. Solicito de manera respetuosa se otorgue el privilegio de patente de invencién a este nuevo

invento, dado que cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decision 486.

Atentamente,

(it Lk

ANDREA TOBOS MATEUS

C.C. 52.223.325 de Bogota
T.P. 148648
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