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Sefiores
CEVA SANTE ANIMALE

TITULO DE LA SOLICITUD: “VIRUS DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTES QUE
CONTIENEN MULTIPLES GENES EXTRANOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/086670

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 20 de diciembre de 2019.
PRIORIDAD: EPO 18306798.2 21 de diciembre de 2018.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 27 de
marzo de 2024 bajo el numero NC2024/0003931, y teniendo en cuenta lo sefialado en el
articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencién

El problema planteado consiste en la necesidad de virus herpes multivalentes
recombinantes que puedan expresar de manera estable multiples genes in vivo y sean
adecuados para la vacunacién de aves, particularmente aves de corral.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un virus de herpes
aviar recombinante que contiene multiples genes insertados en regiones intergénicas
separadas, su fabricacion y composiciones que los comprenden.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N°
NC2024/0003931 el 27 de marzo de 2024.

4. Excepcion de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del articulo 20 de la Decision 486 de 2000 de
la Comision de la Comunidad Andina:

“No seran patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirargicos para el tratamiento humano o animal,
asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de la reivindicacion 21 no es
patentable porque, aunque reclama un kit, dicho producto menciona dentro de sus
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caracteristicas técnicas: “b. un medio para administrar dicha vacuna a dicha ave”, lo que
relaciona indirectamente el producto reclamado con un método terapéutico, lo que no es
patentable en esta Oficina, de acuerdo con el articulo sefalado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o
de procedimiento.

En consecuencia, la reivindicacion 19 no se considera patentable, teniendo en cuenta
gue, aungque reclama un virus del herpes recombinante de pavo (HVT), menciona “para
la fabricacion de una composicion para inmunizar aves, tal como aves de corral, contra
un patégeno”, lo que se relaciona con el uso del HVT recombinante.

En consecuencia, la reivindicacion 20 no se considera patentable, teniendo en cuenta
gue, aunque reclama una vacuna multivalente, menciona “para la fabricacion de una
composicién de vacuna para aves simultaneamente contra al menos dos patdégenos”, lo
gue se relaciona con el uso de la vacuna.

6. De la solicitud de patente
6.1. Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata debera reflejar el
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la
materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EIl nombre no podra referirse a
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

Analizado el titulo modificado en el escrito radicado bajo el N° NC2024/0003931 el 27 de
marzo de 2024, se encuentra que el titulo de la solicitud no refleja el objeto divulgado en
la descripcion y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente titulo: “UN VIRUS
DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UNA PRIMERA REGION
DE INSERCION ENTRE LA REGION HVT053 y HVT054 Y UNA SEGUNDA REGION DE
INSERCION ENTRE LA REGION HVT065 y HVT066".

6.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que,

La reivindicacion 16 no es clara porque se refiere al virus del herpes aviar recombinante
de las reivindicaciones 1 a 15, sin embargo, la reivindicacion 14 reclama un acido nucleico
gue comprende el genoma de un HVT recombinante y la reivindicacion 15 reclama una
célula que contiene un HVT recombinante. Se sugiere modificar la redaccion para que,
se mencioné que, la composicion comprende el virus del herpes aviar recombinante de
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 13.
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En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2018, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad. Sin embargo,
consultadas las fuentes de informacion con las que se cuenta hasta la fecha, no se
encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra
reivindicado.

10. Respuesta a argumentos
Respecto a la excepcion de patentabilidad

El solicitante sostiene que, “(...) la reivindicacion 24 es también una reivindicacién de
producto, que se refiere a un kit que comprende dos objetos, a saber, la composicion de
la vacuna y los medios para administrar dicha vacuna”.

Al respecto se aclara que la reivindicacion 21 (anterior reivindicacion 24) si bien reclama
un kit, se relaciona con métodos terapéuticos dado que menciona un medio para
administrar la vacuna en un ave, por lo que la objecién se mantiene.

Respecto a las reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante sostiene que, “En respuesta, se presenta un nuevo pliego donde las
reivindicaciones 22 y 23 anteriores (nuevas reivindicaciones 19 y 20) han sido
reformuladas tal como se detall6 arriba con el propésito de subsanar la objecion recibida”.

Al respecto se aclara que, las reivindicaciones 19 y 20 aun se relacionan con usos, dado
que, si bien reclaman un virus del herpes recombinante de pavo (HVT) y una vacuna
multivalente, la caracteristica técnica que menciona la reivindicacién, se refiere al uso del
HVT y de la vacuna, dado que mencionan “para la fabricacion de (...)", por lo que la
objecién se mantiene. En este punto se aclara que, dichas reivindicaciones se relacionan
con el uso del producto aun cuando se modific la reivindicacion y se eliminé la palabra
“us0”, dado que la caracteristica técnica mencionadas se relacionan con el “uso” que se
le dar& al producto (HVT o composicion).

Respecto a la modificacion del titulo

El solicitante argumento “(...) en respuesta, ha sido enmendado de acuerdo a lo sugerido,
como sigue: “VIRUS DEL HERPES AVIAR RECOMBINANTES QUE CONTIENEN UNA
SECUENCIA DE NUCLEOTIDOS QUE CODIFICA LA PROTEINA F DE NDV Y UNA
SECUENCIA DE NUCLEOTIDOS QUE CODIFICA LA PROTEINA GB DE ILTV”.

Al respecto se aclara que, de acuerdo con las modificaciones realizadas al capitulo
reivindicatorio radicado bajo N° NC2024/0003931 el 27 de marzo de 2024, se considera
gue el titulo sugerido en el oficio 21206 de 28 de diciembre de 2023 ya no es pertinente,
y en su lugar, se sugiere el siguiente titulo: “UN VIRUS DEL HERPES AVIAR
RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UNA PRIMERA REGION DE INSERCION
ENTRE LA REGION HVTO053 y HVT054 Y UNA SEGUNDA REGION DE INSERCION
ENTRE LA REGION HVT065 y HVT066 DEL GENOMA VIRAL".

Respecto a las reivindicaciones
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El solicitante sostiene que, “Con lo anterior esperamos haber cumplido con los
requerimientos exigidos por ese despacho en el oficio de la referencia y solicitamos se
tengan en cuenta dentro del presente. Es de aclarar que tales correcciones obedecen a
los requerimientos exigidos por ese despacho y por tanto no pretenden ampliar la materia
inicialmente presentada”.

Al respecto se aclara que, las reivindicaciones modificadas aun no cumplen con lo
estipulado en el articulo 30 de la Decision 486, dado que persiste objecion por claridad a
la reivindicacion 16, tal como se mencion6 en el numeral 6.2 del presente Oficio.

Por ultimo, esta Oficina advierte al solicitante que hasta que mientras el capitulo
reivindicatorio modificado, no cumpla con lo estipulado en el Art. 20 literal (d) y el Art. 14
de la Decisién 486, no sera posible conceder el privilegio de patente a la solicitud.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2021/0007958 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2019/086670 20 de diciembre de 2019
Fecha de determinacion estado de la técnica . L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
21/12/2018 X
Solicitante
CEVA SANTE ANIMALE
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 19y 20 |Art. 15 - Art. 20 AR T 50 ([Tl e Uieie e -
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de blsqueda 1al8

Virus, herpes, turkey, HVT053, HVTO054, HVT064, HVTO70,
antigen, F protein, gB protein

Palabras clave utilizadas

Clasificaciones utilizadas para la busqueda CIP: |A61K 39/12, C12N 15/86

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de o .
busqueda / N dg;glrlﬁgl;d e Pll:j)(l:izzc?ic’em Reivindicaci_ones _ _ Categoria del
Ba(tjs;(s)sde N° de patente / /Presentacion /S;glcjgréc;zs Citas relevantes del estado de la técnica d;(t:;ér(;e(r;;o
Autor LNP (1) | (DD/MM/AAAA)
consultadas
Sipi NC2023/0005978| 21/04/2022 - - T
WO02013144355 | 03/10/2013 - - Y
CN106701693 24/05/2017 - - A
ISA
W02013082327 | 06/06/2013 - - Y
WO02013057236 | 25/04/2013 - - A
US2012231033 13/09/2012 - - A
US2008241188 | 02/10/2008 - - A
Patbase
US5980906 09/11/1999 - - A
US2009246226 | 01/10/2009 - - A

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser util para la mejor comprensién del principio o
teoria en que se basa la invenci6on, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencion sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la
fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una

S - “X" Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
explicacion, por la cual se citan.

puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

« A . . : referencia al documento aisladamente considerado.
O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de

documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la

pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y 0 bien O,A. Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion RO . .
cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: 09/05/2024
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