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Asunto :  Solicitud de Patente para DISPOSICION PARA
FERTILIZACION IN-VITRO CON

ESPERMATOZOIDES SEPARADOS DENTRO DE
POBLACIONES QUE CONTIENEN CROMOSOMA X

Y CROMOSOMA Y.
Solicitante :  COLORADO STATE UNIVERSITY y XY, INC
‘ Fecha de Solicitud : 27 de junio de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes
identificado, me refiero al Oficio No. 16788 notificado por fijacion en lista del 28 de
Diciembre de 2008.

2. Mediante mi memorial de fecha 26 de marzo de 2008 solicité un plazo de 30 dias para
atender el Oficio No. 16788.

3. Mediante el Oficio No. 16788 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

3.1. EXCEPCIONES DE PATENTABILIDAD

Ese Despacho considera que las reivindicaciones 1 a 19 de la presente invencion se
encuentran incursas en la excepcion de patentabilidad del Art. 20, literal (d) de la Decision
486.

NIT 860.041.367-3
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A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que la norma en cuestion fue
erréneamente aplicada y ademds indebidamente interpretada por su Despacho en el
presente caso, por cuanto las reivindicaciones 1 a 19 de la presente invencion no son un
método terapéutico para el tratamiento animal y por lo tanto no esta incursa en dicha
excepcion de patentabilidad, como claramente lo demuestran los argumentos a
continuacion.

Para estos efectos, presento junto con este escrito un nuevo pliego reivindicatorio con 19
reivindicaciones, en el cual, y con el fin de establecer con claridad el campo de desarrollo
de la presente invencién, asi como la contribucién de la misma al estado del arte; se ha
incluido dentro del predmbulo de dicho pliego, el objetivo de la invencién, a saber,
transportar oocitos.

El literal (d) del articulo 20 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

establece:

“Articulo 20.- No seran patentables:

d) Los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o
animal, asi como los métodos de diagnéstico aplicados a los seres humanos

o a animales”. (Subrayado fuera del texto)”.

Asi entonces, respetuosamente ponemos de presente que el método reivindicado en la
presente solicitud de presente no se encuentra incurso en la definicion que de método
terapéutico ha desarrollado la Doctrina, el Manual Andino de Patentes’ y los Guidelines for
Examination in the European Patent Office (Lineamientos para el Examen de la Oficina

Europea de Patentes). Veamos:

1 IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS
OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito,
Ecuador 2004. Pag. 51.
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La Doctrina y los Guidelines han sido enfaticos en sefialar que los métodos de tratamiento
excluidos de patentabilidad son aquellos que (i) buscan restablecer y mantener la salud®
y/o (ii) curar una enfermedad o mal-funcionamiento (“Therapy implies the curing of a
disease or malfunction” %); motivo por el cual, respetuosamente le reiteramos al Despacho
que el método reivindicado en la presente invencién no esté incurso en esta excepcion de
patentabilidad y por ende el literal d) del articulo 20 no es aplicable al presente caso; toda
vez que le mismo no tiene como objetivo ni curar, ni restablecer ni mantener la

salud de un animal sino sencillamente transportar oocitos.

Adicionalmente, respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el
fundamento de la objecién a la presente invencidn es la aplicacion de una excepcién de
patentabilidad. Por ende, de acuerdo con los principios generales del derecho, se debe
‘ tener en cuenta que las excepciones son de aplicacion restrictiva y no pueden ser
aplicadas por analogia a un caso no contemplado expresamente en la legislacién.

Asi entonces, si la invencién de mi representada no cae exactamente en la excepcion de
patentabilidad consagrada por la ley, no le es dable a la Administracién aplicarla mediante

una interpretacion extensiva de la misma.

De la misma forma, deseamos poner de presente que la invencién acé reivindicada
tampoco comprende las etapas de un método de fertilizacion in-vitro convencional.
Especificamente, y tal como se puede encontrar en el texto de la solicitud, los métodos de

fertilizacidn in vitro conocidos en el estado del arte comprenden:

"Convencionalmente, el esperma separado puede ser crio-conservado y
transportado congelado hasta la instalacion en la que se administran las técnicas

2 CABANELLAS, Guillermo. *DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo I. Editorial Heliasta,
Buenos Aires, 2001, Pag. 825.

3 Guidelines for Examination in the European Patent Office. Pagina de Internet: http://www.european-patent-

office.org/legal/qui_lines/pdf 2005/guidelines 2005 e.pdf.
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IVF. Los oocitos en maduracion se transportan convencionalmente hasta la
instalacion en la que se administran las técnicas IVF en sistemas de incubacion
portdtiles. Los oocitos en maduracion se inseminan entonces con las células
espermdticas descongeladas que habian sido congeladas, Para evitar la crio-
conservacion de células espermdticas o para conveniencia de las diferentes
instalaciones involucradas, puede ser benéfico transportar los oocitos en
maduracion directamente a la instalacion separando los espermatozoides para que
las células espermadticas separadas puedan ser agregadas a los oocitos sin crio-
conservacion. Sin embargo, /a convencion IVF y la cultura in vitro de los cigotos
resultantes generalmente comprende un conjunto independiente de aparatos y
procedimientos que hacen inconveniente, dificil o imposible inseminar y cultivar

cigotos en la misma instalacion en la que se separan los espermatozoides”.

Por lo tanto, se puede concluir que el método aqui reivindicado aparte de no pretender
curar, restablecer ni mantener la salud de un animal, se diferencia de aquellos descritos
en el estado del arte, toda vez que dichos métodos no comprenden las etapas de (i) tener
oocitos suspendidos en un medio de fertilizacion; (ii) transferir dichos oocitos en dicho
medio de fertilizacién a una pajilla; (iii) sellar la pajilla que contiene los oocitos; (iv)
transferir dicha pajilla dentro de un elemento de incubacion; (v) establecer condiciones de
incubacién dentro de dicho elemento de incubacién; (vi) sellar dicho elemento de

incubacion; y (vii) transportar el elemento de incubacion a otro lugar.

Asi entonces, solicitamos que a partir de la interpretacién que a esta norma le ha dado
tanto la Doctrina como el Manual Andino de Patentes y teniendo en cuenta el alcance
dado a esta excepcibn de patentabilidad, se evalle la patentabilidad de las
reivindicaciones 1 a 19, teniendo en cuenta que el literal d) del articulo 20 no es aplicable:
al presente caso y que el método reivindicado esta caracterizado por etapas y condiciones
que lo diferencian de los métodos descritos en el estado del arte.
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4, Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho
sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continlie su
tramitacion.

5. ANEXOS:

5.1.  Nuevo pliego reivindicatorio con 19 reivindicaciones;

5.2. Formulario de modificaciones;

5.3. Recibo por valor de $103.000 por concepto de modificaciones en solicitud
pendiente.

l Bogota, _
Sefiora Jefe, MQ\‘& }/;4

L e er

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-13577-841-002-1
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No. M-2008-125165\NNJ
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

O | . e soucnuo DE

|:| Correccion de Error Material . Modlf“ cacion a una solicitud

Nombre: COLORADO STATE UNIVERSITY y XY,

INC.
@ Sociedades constituidas y existentes bajo las leyes
|del Estado de Colorado, Estadns Unidos . de
SOLICITANTE | America, |
;j ',mreccidn Room 410, 601 South Howes Street,
Fort Collins, :
Colorado 80522, IDENTIFICACION
Estados Unidos de América .
i ' ce. ok e L
ce [ om O
1108 North Lemay Avenue,
Fort CO“I[‘IS : Numero:
~“Colorado 80524, '
v Estados Umdos de Aménca '
 Domicilio: Fort Collins,
| ~ Colorado, "
- Estados Unidos de Amériea
Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70
E-mail: clientes@camyp.com
> IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERO
Direccién: Carrera 42 No. 72-35 C.C. E Nt L
REI;RPEOSI;E;::BIgE Teléfono: 347 36 11 Fax: 21792 11 CE. 0 owe [
E-mail: cavelier@cavelier.com
_ Numero: 438.019 TP 31.929
@ Numero de expediente: =~ 03.054.825 -

——

,@ Descripcion de la correccion o modlﬁcaclén sohcltada ,
Presento nuevo capltulo reivindicatorio compuesto pot 19 reivindicaciones con el f in.de superarlas

objeciones hechas por Su Despacho a a presente solicitud. y pldo que el examen de patentabihdad

sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas '

o £ N IR RS RS G ECERREL et

@ Comprobante de pago No. 08-34,044 - Fecha: 28 de abril de 2008




0,

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $103.000, por concepto de modificaciones.

Poderes, si fuere el caso

O O [

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

NOMBRE: = EMILIO FERRERO FIRMA:_;_@-_Q;: ,(f;w_

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929
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REIVINDICACIONES CORREGIDAS
1. Un método para transportar oocitos que comprende las etapas de :

a) recolectar oocitos de un mamifero hembra

b) suspender dichos oocitos en un medio de fertilizacion;

c) transferir dichos oocitos en dicho medio de fertilizacion en una
pajilla;

d) sellar dicha paijilla que contiene dichos oocitos

e) transferir dicha pajilla dentro de un elemento de incubacion;

f) estableces condiciones de incubacién dentro de dicho elemento de
incubacion;

g) sellar dicho elemento de incubacién y

h) transportar dicho elemento de incubacion a otro sitio.

2. Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
1, en donde dicho mamifero hembra se selecciona del grupo que consiste

de primatgs\,humar?s,};ovinos, ovinos, equinos, cerdos, y delfines.

3. Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
1, en donde dicho medio de fertilizacion comprende un medio de Tyrode
modificado, suplementado con 0.6% de seroalbimina bovina, 20 pg de
eparina por mililitro por medio de Tyrode, y una concentracion de cafeina 5

milimolar.



Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
1, en donde entre 10 y 15 de dichos oocitos estan contenidos en 50

microlitros de dicho medio de fertilizacion.

Un método para transportar oocitos como se describi6 en la reivindicacion

1, en donde dicha paijilla tiene elementos de abertura sellables con calor.

Un método para transportar oocitos como se describi6 en la reivindicacion

5, en donde dicha pajilla tiene un volumen interior de 0.25 mililitros.

Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
1, en donde dicho elemento de incubacion tiene elementos de abertura

sellables.

Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion

7, en dicho elemento de incubacién comprende un tubo de vidrio.

Un método para transportar oocitos como se describi6 en la reivindicacion
1, en donde dichas condiciones de incubacién comprenden una atmoésfera
de 5% de diéxido de carbono en aire y una temperatura de 35 grados

dentro de dicho elemento de incubacién.

10.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion

1, que comprende ademas la etapa de transferir células de esperma a dicha

pajilla que contiene dichos oocitos en dicho medio de fertilizacion.
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[ - s

23



11.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
10, en donde dicha etapa de transferir células de esperma a dicha pajilla
que contiene dichos oocitos comprende establecer una concentracion de
células de esperma en dicho medio de fertilizacion de 1 millén a 2 millones

por mililitro de medio de fertilizacion.

12.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion ~ —,

— -

1, que comprende ademas la etapa de separar los espermatozoides en

=

poblaciones enriquecidas que llevan cromosoma\X y cromosoma Y. U l
13.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion —
e T /
12, que comprende ademas la etapa de transferir. células separadas)de )
e S

esperma a dicha pajilla que contiene oocitos.

14.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
13, en donde dicha etapa de transferir células de esperma separadas a
dicha paijilla que contiene oocitos comprende establecer una concentracion
de dichas células de esperma separadas en dicho medio de fertilizacion de

1 millén a 2 millones por mililitro de medio de fertilizacion.

15.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
10, 11, 12, 13 o 14, que comprende ademas la etapa de transferir dicha

pajilla que contiene dichos oocitos a dicho elemento de incubacion.

16.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
15, que comprende ademas la etapa de establecer condiciones de

fertilizacion dentro de dicho elemento de incubacion.



17.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
16, en donde dicha etapa de establecer condiciones de fertilizacion dentro
de dicho elemento de incubacién comprende una atmoésfera de 5% de
dioxido de carbono en aire a una temperatura entre 37 °C y 41 °C para una

duracion de 18 horas a 20 horas.

18.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion
16, que comprende ademas la etapa de transportar dichos oocitos en

dichas condiciones de fertilizacion.

19.Un método para transportar oocitos como se describié en la reivindicacion

18, que comprende la etapa de fertilizar al menos algunos de dichos oocitos

-

durante el transporte.
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