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MOLECULARES PARA DETERMINAR..." 
ACTUACION: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD 

Estimados seæores: 

CARLOS ORLANDO MAYA-RODRIGUEZ, mayor deedad, vedno de esta 
Ciudad, ldentlflcado,00n la Cedula de CludadamaJo.17.ti7.818 expedida en 
Bogota, AbogadcYtitulado en ejerCicio y portadordela Tarjeta Profesional No. 

� 17.402 del ConsejoSuperioNde la JudicÆturÆ, obrando en calidad de 
apoderado de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, segUn poder 
debidamente conferido y legalizado, adjunto a las diligencias administrativas 
de la referencia. 

Encontrândothe dentro del tØrmino legal comparezco pra responder el oficio 
de Requerimiento No. 08698 del Examen de Patentb’iIidad emanadodees 
OficIna y Con furi’damento en el ArtIculo 45 deIa’Declslon 486’de 2 O00rd’ 
C.A. N, damos respuesen-io&siguintes-tØrnos. 

1. Claridad de la solicitud: 

Para atender el requerimiento y sugerencias del seæor examinadqç 
respecto a la claridad de la solicitud y segUn el Art. 30 de Ia DecisiOW486,) 
se modifica: 

� qc 

� 1.1.- Presentamos un nuevo Titulo q 
"MARCADORES MOLECULARESPARA DETERMINAR ELESEXO 
EN PLANTAS DE BOROJO" I Air 

1.2.- Nuevo piiego reivindicatorio q"uŁ’ se compone:Ld;,jfe% ,’, .. relvindicaclones, el que se ajusta correctamente para reclama.re!’NIvel 
Inventivo de los primers o iniciadores diseæados por eI6Iiinte y el 
procedimiento de deteccion de un marcador de sexo en plantas de 
borojô. 
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Por 10 anteriormente expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerirniento, sin 

perjuicio de 10 cual desde ya nos acogemos a 10 dispuesto por el inciso segundo del articulo 

45 de Ia decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones que a la letra dice: "( ... ) Cuando 

la of/dna nacional cothpetente estimare quo eflo es necesario para los fines del examen do 

patentab/lidad, podra not/f/ca al solic/tante dos o mÆs veces (.4" 

NOTIFICACIONES 

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaria de su Despacho 0 en mi 

Oficina de Abogado ubicada en Ia Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 246 MZ. 2 Parque Central 

Bavaria de la 

40 Del s,P,r Jefe,  

CARLOS ORLANDO MAYAVODRIGUEZ 

No.17.117.818 epedida en bogota,  

T.P No. 17.402 del C.S.J. 

C 
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REIVIWDICACIONES 

1. Marcadores moleculares para determinar el sexo masculino en 

plantas de Borojó (Borojoa Patinoi Cuatrecasas) antes de que La 

planta florezca, caracterizado por un juego de iniciadores 0 

primers que tienen Las secuencias: 

BM1a: 5’- TGTTGATGATTGTTGTCATTCC- 3’ 

BM1b: 5’- AAATTGCAAAGAACTGATGG - 3’ 

2. Marcadores moleculares para determinar el sexo masculino en 

plantas do BorojO en edad temprana que utiliza un 

procedimiento de detecciOn del marcador de sexo masculino 

empleando unos iniciadores o primers do acuerdo con la 

reivindicaciOn 1, quo implementa la tØcnica de reacciOn en 

cadena de La polimerasa (PCR) caracterizado porque 

comprende los siguientes pasos: 

a) PreparaciOn de mezcla de reacciOn para la PCR con 7.53 p1 

de H20, 1.5 p1 de bufferl 
ox, 0.9 p1 de MgCl2 25 mM, 0.3 p1 

de una rnezcia do dNTPs 2.5 mM, 0.88 p1 del iniciador BM1a, 

0.79 p1 de iniciador BM1b, 0.1 p1 de Taq DNA polimerasa 
y 

3 
� 

p1 do ADN. 

b) Ciclos do temperatura para la PCR de 94°C un minuto, 35 

ciclos do 94°C 30 segundos, 551c 30 segundos 
y 

72°C 30 

segundos 

c) DeterminaciOn del producto de PCR en geles de agarosa al 

2% con lOul del producto de la reacciôn de PCR mezclado 

con 3 ul do buffer de carga (30% de glicerol en agua, 0.25% 

de azul do bromofenol 
y 

0.25% de cilencianol), se visualiza 

en gel de agarosa al 2% tenido con lul do bromuro de etidio 

(10mg/mi). 

3. Marcadores moleculares para determirtar el sexo masculino en 

plantas do Borojô do acuerdo con la reivindicación 1, vo 

caracterizado porque el gel de acrilamida purificado, con 

acrilamida al 6% 
y 

7 M de urea, tiene una Iectura con la 



S 

0 

siguiente secuencia 

ACC/MCAA: 

5,-

de 210 bases del marcador AFLP E-

gcaaataaaattttgttgatgattgttgtcattccaaagtttgaagtaaaaatcagctgctag 

caaatgtaatctgataagtatcatcttttgatcattgatgttccctgttctgtgacggataaac 

atagaatgcttttctgttttcatttcttcatttatgatgccatcagttctttgcaatttgttttggttg 

ttactcaggactca - 3’ 
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 de 
la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1.1. DescripciOn: Folios: 8 a 17 como se radicó inicialmente. 

1.2. Reivindicaciones: I a 3 folios 40 a 41 que reemplazan el capitulo 
originalmente presentado 18 a 23 como se radica 
inicialmente. 

1.3. Prioridad: 

2. Objeto de la invenciôn 

No reivindica prioridad 

� Titulo de la solicitud: Marcadores moleculares para determinar el sexo en la 
planta de borojó. 

La presente solicitud se refiere a un proceso para obtener marcadores 
moleculares asociados al sexo de especies vegetales, particularmente de la 
especie Borojo (Borojoa Patinoi Cuatrecasas) que comprende los pasos de: 
a) ExtracciOn ADN 
b) Efectuar AFLPs con dicho ADN 
c) Separación electroforØtica de los productos de las reacciones de AFLPs 
d) Secuenciar los marcadores asociadas al sexo 
e) Diseæar iniciadores para diagnosticar sexo por PCR. 

En donde se emplea unjuego S iniciadores especIficos denommados BMIa y 
BMIb. 

3. De la solicitud de Patente 
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3.1. Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 

En el concepto tØcnico 1042, en cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 
la Comision de la Comunidad Andina, se le requiriO al solicitante para que diera 
respuesta a dicha comunicaciOn indicando claramente que en caso de no dar 
respuesta at presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 
impedimentos para la concesiOn, se deneqaria la patente. 

En dicho requerimiento se ejemplificÆ la forma como podrian redactarse las 
reivindicaciones de la materia que podria ser patentable (juego de primers y 
procedimiento especifico empleando dicho juego de primers o iniciadores). 

"Los primers que fueron disenados por el solicitante si podrIan cumplir con el requisito de nivel 
inventivo, de igual manera que el procedimiento de detecciOn de un marcador de sexo en 
plantas de borojo que los emplea (ReivindicaciOn 9) siempre y cuando se reivindiquen 
correctamente, 

Es decir, podria reclamarse por ejemplo en la reivindiciOn 1: el juego de primers para 
deteccion de un marcador de sexo masculino en plantas de borrojo que tiene las 

� secuencias_____________________ 
En la reivindicación 2 podria reclamarse el procedimiento de deteccion del marcador de 
sexo masculino en plantas de borojo que emplea los primers de la reivindicaciOn 1 y se 
realiza segün los siguientes pasos. 

a) preparación de mezcla de reacción con x p.tL de agua, X [LL de buffer lOx, etc.... 
J) Los ciclos de PCR a tales condiciones. 
c) Determinacion del producto en geles de agarosa al 2%" 

Haciendo caso omiso de lo anterior el solicitante presenta 3 clausulas dirigidas a 
"Marcadores moleculares" que constituyen materia que existe de manera espontanØa 
en Ia naturaleza, y ninguna reivindicaciOn que reclame directamente el juego de 
primers o el procedimiento especIfico para la detecciOn... 

’Los marcadores moleculares son biomolØcu/as que se pueden 
re/acionar con un rasgo genØtico. Las biomo/Øcu/as que pueden ser 
marcadores moleculares son las protemnas (antIgenos e isoenzimas) V 

. el DNA (genes conocidos o fragmentos de secuencia y funciOn 
desconocida). 
M. Gonzalo ciaros Diaz 
l-Ittp://www. encuen tros. uma. es/encuentros49/marcadores. html. 

Es decir, para el presente caso el marcador E-ACC/MCAA (rely 3) representa la 
porciOn de ADN asociada al sexo masculino en plantas de borojo. 

ACm cuando se han Ilamado marcadores moleculares a tØcnicas desarrolladas para 
la identiflcaciOn de especies y variedades con una alta estabilidad, 0 para detectar 
las reaiones del ADN aue estÆn asociadas con un rascio cienØtico particular, cabe 
mencionar nuevamente que el solicitante no es el inventor de la tØcnica AFLPs ni 
del PCR, simplemente las emplea para un fin determinado haciendo uso de 
informaciOn bien conocida en el estado de la tØcnica y por ello no puede reivindicar 
un marcador molecular cuando no lo ha creado. (reiv.2) 

En ese mismo sentido, partiendo del hecho que Ia PCR, a pesar de ser una de las 
tØcnicas esenciales para la preparaciôn de huellas dactilares, no vale para elaborar 
marcadores por Si sola, los primers o iniciadores generados por el solicitante estÆn 
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lejos de constituir marcadores moleculares en si mismos. (mal Ilamados los 
iniciadores como marcadores en la rely 1). 

AsI pues que se recomienda seguir las sugerencias efectuadas en el concepto 
tØcnico anterior. 

4. No es una invención (artIculo 15 D 486 literal a) -f)) 

El articulo lSde la Decision 486 establece como No invenciones. 

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los mØtodos matemÆticos; 

b) el todo a Darte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos 
biolOgicos naturales, el material biolócjico existente en Ia naturaleza o aciuel pue pueda ser 
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualguier ser vivo natural; 

c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida par el derecho de autor; 

d) los planes, reglas y metodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o 
actividades econOmico-comerciales; 

40 e) los programas de ardenadores o el soporte lógico, como tales; y, 

f) las formas de presentar informaciOn. 

Tal como se mencionO en el numeral anterior,el marcador molecular que tiene una 
lectura de 210 bases reivindicado en la clÆusula 3, constituye una biomolecula 
presente en las plantas de borojo de sexo masculino, hace parte del genoma de las 
mismas y no han sido creada par la actividad inventiva del hombre sino simplemente 
ha sido detectada. De acuerdo con Ic anterior Ia materia reclamada en la clausula 
en menciOn no es considerada una invención a la luz del literal b) del artIculo 15. 

En cumplimiento del articulo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta 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 artIculo 8 de la 
resoluciOn reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que contra 
el no procede recurso alguno en la via gubemativa. 

ALIX CARMNZA CESPEDES DE VERCEL 
Jefe de Div,i4i6n de Nuevas Creaciones 

El anterior�requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 
tiqUV. 
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