SUPERINTENDENGIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

industia y Gomercio NN SRNURTR AR
SUPERINTENDENCIA Fecha: :;gaggw 15:59:3-()- Dep. 2020 NUEGREACIONL

Tra.2? PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 608 MODIFICASCLICIT  Folics: 2

FORMULARIO UNICCO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

SOLICITUD DE:
DCorrecién de Error Material mModificaciOn a una Solicitud
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGIA IDENTIFICACION
DE PEREIRA
Direccion: C.C.D NITE
LA JULITA
SOLICITANTE Nacionalidad o Domicilio. PEREIRA, RISARALDA C.E.D Otro|:|
Lugar de Constitucidn: PEREIRA, RISARALDA Cual
Teléfono Fax: Numero:  891480035-9
.- E-mail:
Nombre: CARLOS ORLANDO MAYA IDENTIFICACION
3. RODRIGUEZ
Direccion:  Cr. 13 A No 28-38, Mz 2 ce[x] ~n[]
REPRESENTANTE |Bufete 245. Parque Central Bavaria
O APODERADO ce[[] ow[ ]
Teléfono 3419841 Fax: 3368592 Cual
NOamero: 17.117.818 TF: 17.402
E-mail: carlos.tamayo@tmtamayo.net

4. Numero de expediente:

04-88188
5. Descripcion de la correccion o modificacién solicitada: EN CUANTO A:
CAMBIO DE MODALIDAD DE:
. PATENTE DE INVENCION A: MODELO DE UTILIDAD.
6. Comprobante de pago No. 08-47102 Fecha 12-Jun-08
7. Anexos

mComprobante de pago de la tasa.

DPoderes, si fuere el caso

DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cua sean[p rsonas juridicas
/1

' 8. /
NOMBRE: FRMA: |
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ

it
C.C17.117.818 TP 7.402
/

2000-FO3




RECIBD DE CAJA APLIEADD AL EXPEBIENTE Kn.

SUPERINIENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
LT LT

No. 04-088188- -00008-0000
Facha: 2008-06-13 155930 Dep. 2020 NUECREACIGN!

Tia.2 PATENIES " Ewve:1 REGDEPOSITC
Act. B0B MODIFICASCLICHT  Folios: 2

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERLIO

RECIB OFICIAL DE CAJA : 08 - 47,102
FECHA : JUNIO 12 DE 2008

NIT @ B800176089-2

ey CONSEGNARACION R

DEPBSEYQNTE -IIFOPASO ) gfncn E?EﬁTA- Ho. PAGU FECHR PED Ur. PABO
CARLOS TAHAYO Y ASOCIADOSCUNSIGNACION  BAHCO DE BOGOTA 062754387 434712 12/06/2008 1,550, 500,00

. 4ty L 0 N T EF T Dt
. WL
1 50005-01-03 CAMBID DE MODALIDAD Y MOBIFICA 12 MORCAS Y LEMAS CONERCIALES 103, 000,00
T0TAL : $ £03,000.00

S0N:  CIENTD TRES HIL PESDS

RESPONGABLE :




‘ BRI o

SUPERINTENDENCIA [E INDUSTRIA ¥ COMERCIO

industria y Comercio lml"]l""""ll""“l"'I’I'l" Immﬂm

SUPERINTENDENCIA

ll-é_e\ h'il 4003_ (_)6 :lo 15 ‘59 30 Dep 2020 NUl—CHI:A\_,FONl
a2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. B0B MODIFICASOLICH Folios: 2

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFiCAC!ONES

1. SOLICITUD DE:
[—Jcorrecion de Error Material [XModificacion a una Solicitud
Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLOGIA IDENTIFICACION
DE PEREIRA
Direccién: CACAD NITm
LA JULITA
SOLICITANTE Nacionalidad o Domicilic PEREIRA, RISARALDA c.E.I___l omD
Lugar de Constitucion: PEREIRA, RISARALDA Cuat
Teléfono Fax: Numero: 891480035-9
. E-mail:
Nombre: CARLOS ORLANDO MAYA IDENTIFICACION
3. RODRIGUEZ
Direccion:  Cr. 13 A No 28-38, Mz 2 CC-lII NITD
REPRESENTANTE [Bufete 245. Parque Central Bavaria
O APODERADO ce[[] oto
Teléfono 3419841 Fax: 3368592 Cual
Ndamero: 17.117.818 TP: 17.402
E-mail: carlos.tamayo@tmtamayo.net

4, Nimero de expediente:

04-88188
5. Descripcion de la correccién o modificacion solicitada: EN CUANTO A:
CAMBIO DE MODALIDAD DE:
. PATENTE DE INVENCION A: MODELO DE UTILIDAD.
6. Comprobante de pago No. 08-47102 Fecha 12-Jun-08
7. Anexos

mComprobante de pago de a tasa.

Dpoderes si fuere el caso

DDocumento que acredita |a existencia y representacion legal de las partes, cuand)]sean personas jLH’IdlCES

" Nowere: FIRMA [j / / u W AT

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ
C.C17.117.818 . 17/402

2000-F03 !




6\
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DiVISION DE NUEVAS CREACIONES
Abogado
Carlos Orlando Maya Rodriguez
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Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio 137160
Folios 004
. Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad [ ]
i
Via Nacional
Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
© de la DeciSion 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:
+, ’ . . |
1. Documentogestudiados
1.1 Descrig’ﬂc':i-én: Folios: 8 a 17 como se radicé inicialmente.
12, Reivihdic?aciones_: Folios: 47 segun modificacion de 14/01/2008. 2
¥ K ) <
1.3. -Rta. del solicitante: Folios: 45 a 46, 60-75 segun radicado de 13/06/2008. Q"g
—i
ck

La solicitud de cambio de modalsdad de patente de invencion a modelo dé utilidad
no se acepta, dado que el objeto de esta solicitud en ningin caso cumple con los

. requisitos de modelo de utilidad, dé acuerdo con la definicién dada en e] articulo
81 de la D486 que establece: i

"Se considera modele de utilidad, a toda nueva forma configuracion o disposicidn de lelementos
de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de a!guna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcichamiento, utifizacion o fabricacién del ob;eto que le
incorpore ¢ que fe proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no lo tenia”

. i

Por tanto, el capitulo reivindicatorio incluido en la solicitud de modelo de utilidad no
se acepta porque este corresponde a una adaptacién hecha a las reivindicaciones
para ajustarlas a este tipo de solicitud, que en mngun caso procede 1Jara una
invencién de caracter biotecnolégico. La solicitud §e estudiara bajo la definicion y
requisitos de una patente de invencién y se tendrd en cuenta el titulo y capitulo
reivindicatorio anterior, correspondiente al folio 45 y 47, respectivamente.”

2. Objeto de la invencidon

Titulo de la solicitud: “Juego de Primers y Procedlm!ento para detectar un
marcador de sexo masculino en plantas de Borojé” (Folio 45)

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste en un juego de
primers y el procedimiento que los aplica para detectar un marcador|de sexo
masculino en plantas de Borojo.




Reivindicacién 1. Juego de primers para deteccion de un marcador de sexo

masculino en plantas de Borojo.
Reivindicacion 2: Procedimiento de 3 etapas de deteccion del marcador 4
masculino en plantas de Borojé que empiea los primers de la clay
caracterizado por los pasos de una PCR convencional.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de desarrollar est
de identificacion sexual temprana en piantas dioicas, particularmente en
de Borojo.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona U
de primers y un procedimiento de identificacién de sexo masculino en pla
Borojo que los emplea.

le sexo
Isula 1

fategias
plantas

n juego
ntas de

E! objeto de la solicitud definida anteriormente se clasificé en la |IPC C12N 15/00,

C12N 15/09, AG1K 39/02. !

3. De la solicitud de Patente

3.1. Documentos soporte de la solicitud

Dado el caracter de la invencion, que trata de un procedimiento que reg

uiere la

utilizacion de primers que fueron aislados del genoma de la planta endémica del

Choct Borojoa patinoi cuatrecasas, y de acuerdo con el articulo 25 literal

h) de la

D486, se solicita adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos expedido por

la entidad ambiental competente.
4, No es una invencion (artficulo 15 D486 literal b)

La reivindicacién 1 hace referencia a un juego de primers, caracterizado

por sus

secuencias de nucledtidos. Sin embargo, esta reivindicacién tal y cotno esta
formulada, corresponde al aislamiento de un segmento del DNA de Ia planta
Borojoa patinoi cuatrecasas como se encuentra en la naturaleza, dado gile estos

segmentos no fueron objeto de ninguna modificacion. Por tanto, no se
considerar una invencion.

podrian

De esta manera y de acuerdo a lo establecido en el articulo 15 de la Decigion 486,

literal b), el contenido de la citada reivindicacion no es patentable.

5. Determinacion d_.el Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Tecn|ca es:

Fecha de presentacion de la solicitud nacional-- 07/09/2004.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizd la busqueda en el est )

do'de la

técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose los siguientes

documentos mas relevantes (Folios 48 a 54):

N° | Documento Titulo Fecha de
publigacion
D1 "Process for amplifying, detecting, andfor-cloning 28/0711987
US4683135 nucleic acid sequences”

i




“Pracess far simultaneous preparation of sex
D2 US6180345 speciﬁc and gender-neutral semisynthetic 30/01/2001
amplicons useful for sex determination”

6. Analisis de patentabilidad) (articulo 14 D486}
6.1. Nivel inventivo (articulo?8 D486) |

La solicitud en estudio reclama un juego de primers para deteccidn de un
marcador de sexo masculino en plantas de Boroj6 (reivindicacion 1) y un
procedimiento de deteccion del marcador de sexo masculino en plantas de Borojo
que emplea los primers de la cldusula 1 caracterizado porque comprende las
etapas de: i) Preparacion de la mezcta de reaccidn-para la PCR: ii) Ciclos de
amplificacidn; y iii) Determinacién del producto de PCR en geles de agarosa.
(Estas etapas corresponden a las caracteristicas de una PCR convencional).

Considerando: 1) que el documento de US4683195 (D1) divulga el proceso de
PCR como inicialmente fue descrito, detallando las mismas etapas del proceso
reclamado en la solicitud en estudio (ver Todo e/ Documento: p.e. Ejemplos,
Reivindicaciones); 2) que el D1 también ensefia como debe realizarse el disefio de
los cebadores seglin la secuencia hlanco (ver Ejemplo 2); 3) que tanto la técnica
de PCR (1986) como el disefio de primers se constituyen como técnicas de rutina
y actividades habituales en un laboratorio de biologia molecular, inclusive los
primers pueden disefiarse desde hace mas de una década por medio de un
software {(como es el caso de los reclamados) o en linea en el internet; 4) que la
Gnica diferencia que se presenta con D1 se refiere a la aplicacion especifica de la
PCR vy el disefio de primers para determinar el sexo en plantas dioicas,
especificamente en Borojd, a partir de una secuencia blanco de las plantas
masculinas, 5) y que D2 ensefia precisamente la aplicacidn de técnicas de
biologia molecular, entre las que se encuentra el PCR, el disefio de los primers y
la identificacion de la secuencia blanco, para determinacion del sexo en papaya
(ver Resumen y Reivindicaciones), que es también una planta dioica, el desarrollo
reclamado solo puede reconocerse como la aplicacién de una metodologia
conocida a un problema técnico especifico, que por demas arroja los resultados
esperados.

En definitiva, D2 sugiere enteramente la aplicacion de PCR, antecedida de la
obtencién de una secuencia blanco, para determinacion molecular del sexo en
plantas; y adicionalmente, ademas de que como va se expreso el disefio de
primers es una actividad cotidiana para un técnico medio, de ninguna manera una
estructura disefiada a partir de un software puede reconocerse como proveniente
del aporte del investigador y por ende carece de actividad inventiva.

De igual manera, y como ya igualmente se indicod, para la aplicacidon de un
procedimiento conocido, reconocido ademas como principal en biologia molecuiar
y que para el momento de ta presente solicitud se encontraba ya totalmente
automatizado y realizado por un aparato.

Por todo lo anterior, los desarrolios reclamados no cumplen con ef requisito de
nivel inventivo establecido en el articule 18 de la Decision 486.




7. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de fa presente solicitud se encuentran afectados
asi:

R o Reivindicaciones ..
N Documento N afectadas Requ,sﬂo que afecta
D1 US4683195 1-2 Nivel Inventivo
D2 US6180345 1-2 Nivel Inventivo

En cumpiimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60
dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En
caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo qujnto del ti imero de la Circutar Unica N° 10 de 2001.

ENZA CESPEDES DE VERGEL

Jefe de(Division de Nuevas Creaciones
El anterior requerimiento fue notificado por fijacidn en lista, de fecha
30 oCT. 2008
CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO

3089 Codigo No.202052




