
AVISO DE NOTIFICACION 

CORREO CERTIFICADO 

Seæor (a) (es) 
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ 
CARRERA 13A NO. 28-38 MZ 2 BUFFETE 245 
BOGOTA D.C. 

Referencia RESOLUCION: 4702 

ti 
Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N CIA 

Radicaclón 5-58107- -6-0 Fecha: 2010-02-01 09:11:42 
Tramite: 2 PATENTES 
Evento: I REGDEPOSITO 
Actuacion: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ Folios I 

Fecha: 29/01/2010 
Expodiente: 5-58107 
TrÆmite: 2 PATENTES DE INVENCION 
Evonto: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO 
Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado an la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), do la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino do cinco (5) dias habiles 
contados a partir del envio de la presente citaciôn, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido do la resolución do Ia 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nómero de radicaciOn citado en 
el asunto. 

Do no hacorso presento on el tØrmino indicado antoriormente, la providencia en monciôn se 
notificara por edicto, el cual so fijara por 01 tØrmino de dioz (10) dias en el Centro do 
Documentación 0 Informaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn Be encontrarÆ disponiblo en la pàgina 
web de la Entidad dosde el dia hÆbil siguionte al do su notificación, la  cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con accoso a Internet, on la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nOmero do resoluciOn a travØs de la opciôn sorvicios en Iinoa bases do datos - otros 
sorvicios - consulta actos administrativos. 

En caso do que se haya notificado, haga caso omiso do este aviso. 

Secretarial General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2,5,7 y IC PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nUmero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26-55 mt. 2 Tel 5880070 

radicacion consignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co 

Bogota D.C. Colombia 
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Por la cual se niega una patente de invenciôn 

Rad. N° 05- 58107 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia eli 5 de junio 
de 2005, bajo el nUmero 05058107, se presentO la solicitud de patente de invenciOn 
titulada: "METODO PARA LA DETECCION DE LA ESTABILIDAD GENETICA DE 
EMBRIONES SOMATICOS DE ALISO ANDINO", contenida en el expediente de la 
referenda. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe 
Ilenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenô publicarel extracto sin 
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrO que la invenciOn 
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 45 de la DecisiOn 486 de la Comisiôn de  la Comunidad 
Andina, se requiriO al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones 
efectuadas a la solicitud. 

CUARTO: Que el solicitarite mediante escrito radicado eli 1 de septiembre de 2009 
atendiO oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. 
Adicionalmente, allegô nuevo capitulo reivindicatorio el cual se ajusta a las 
prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada DecisiOn 486. 

QUINTO: Que segün lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la 
Comisiôn de la Comunidad Andina se otorgarÆn patentes "... para las invenciones, 
sean de producto ode procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciOn industrial". 

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 50 y 51 del 
expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Objeto de la invención 

El objeto de La presente invenciOn consiste en suministrar un metodo para evaluar por 
medio de AFLPs la estabilidad genØtica de plantas de Aliso andino (alnus acuminata 
spp acuminata), regeneradas a partir de embriones somªticos. 
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El problema tØcnico planteado, es la variaciôn e inestabilidad genØtica que pueden 
presentar las especies de arbOreas que son regeneradas a partir de cultivo de tejidos 
a partir de embriones somÆticos o por organogØnesis en general. 

Para solucionar dicho problema, la solicitud proporciona un mØtodo que permite 
detectar la estabilidad genØtica del material de A/ntis acuminata subespecie 
acuminata a partir de embriogØnesis somÆtica. 

2. Determinación del Estado de la TØcnica 

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la tecnica es eli 5 de junio 
de 2005, que corresponde a Ia fecha de presentaciôn de la solicitud. Esta fecha fue 
tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, segUn obra a folio 53 del 
expediente en estudio. 

Consultadas las fuentes de informaciôn con que se cuenta, se encontraron los 
siguientes documentos anteriores a la fecha de presentacion y relacionados con la 
materia de solicitud en estudio: 

No.Documento Titulo Fecha de 
Publicacuon 

Dl A. Singh etal. In Molecular analysis of micropropagated Neem Sept./2002 
(Antes Vitro Cell. Dev. plants using AFLP markers for ascertaining 

D2) Biol.-Plant 38:519- clonal fidelity 
524 

3. Nivel inventivo 

SegUn lo dispuesto en el articulo 18 de la DecisiOn 486, "Se considerarÆ que una 
invenciOn tiene riivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 
en la materia tØcnica correspondiente, esa invenciOn no hubiese resultado obvia ni se 
hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica". 

El estado de la tØcnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma 
Decision, comprende "todo lo qua haya sido accesible al pUblico, por una descripciôn 
escrita u oral, utilizaciOn, comercializaciOn o cualquier otro medio antes de la fecha 
de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida". 

A su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha 
dicho: 

’Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende as doter al examinador tOcnico 
de un elemento que le permita afirmar o no si a la invenciOn objeto de estudio no se 
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habria podido Ilegar a partir de los conocimientos tOcnicos que existlan an ese 
momento dentro del estado de la tØcnica ( ... ). En este punto conviene advertir que uno 
as el examen que realiza el tecnico medio respecto de la novedad y otro el que se 
efectUa con respecto al nivel inventivo; Si bien en uno y otro se utiliza como parÆmetro 
de referencia el estado de la tŒcnica’, en el primero, se coteja la invencion con las 
’anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que 
an el Segundo (nivel inventivo) se exige que el tecnico medio que realiza el examen 
debe partir del conocimiento general que eI tiene sabre el estado de la tØcnica y realizar 
el cotejo comparativo con su apreciaciOn de conjunto, determinado si con tales 
conocimientos tecnicos existentes ha podido a no producirse tal invenci6n"1. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente transcrito, y considerando los documentos 
encontrados en el estado de la tØcnica, las reivindicaciones presentadas carecen de 
nivel inventivo, par las razones que se exponen a continuaciôn: 

La presente solicitud de patente divulga un metodo que permite la acciôn de  la 
estabilidad genØtica a partir de la embriogenesis somØtica del material obtenido de 
A/mis acuminata, subespecie acuminata, a partir de marcadores AFLPs 
(reivindicaciones 1 a 8). 

El aporte de la solicitud al estado de la tØcnica, consiste en que Østa presenta las 
condiciones especificas para la aplicaciôn de  la tØcnica de AFLP en Aliso para 
evaluar la estabilidad genØtica de embriones de la planta. Sin embargo, este aporte 
corresponde a la estandarizaciOn de una tØcnica ampliamente conocida, como son 
los marcadores AFLPS. Varias reivindicaciones se limitan a presentar las condiciones 
especificas con las cuales se realiza un protocolo experimental conocido coma la 
extracción de DNA (reivindicaciones 3 y 4), la estimaciOn de concentraciôn de DNA 
(reivindicaciones 5 a 7), y la amplificaciOn (reivindicaciOn 8). 

De otro lado, el estado del arte ya divulgaba la utilidad de aplicar esta tØcnica de 
AFLP para solucionar el mismo problema planteado en la presente solicitud. Asi, Dl 
divulga un anÆlisis de valoraciôn de fidelidad a estabilidad clonal de 
micropropagados de palmas de Neem usando marcadores moleculares AFLPs, 
teniendo en cuenta que: 

Dl tambiØn toma material vegetal a partir de micropropagados, tales coma 
explantes de raiz, yemas axilares y apicales, que presentan inestabilidad 
genØtica debido al proceso de desdiferenciaciOn que representa la formación 
de callo (pâgina 520, columna izquierda); 
TambiØn se utilizan metodos de extracciOn de DNA y AFLPs para la 
valoraciôn de la  estabilidad clonal (pagina 520, columna derecha); y, 

1 Proceso 192 IP 2005. 
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Las enzimas a partir de las cuales se realiza la digestion del DNA vegetal son 
las mismas, una combinaciôn de enzimas Msel y EcoRl (pagina 520, columna 
derecha). 

De esta manera, es claro que las diferencias entre Dl y la solicitud en estudio son: 

1. La especie sobre la cual se realiza la valoraciôn de la estabilidad genØtica, 
puesto que Dl trabaja con Azadirachta indica, mientras que la solicitud to 
hace con Alnus acuminata subespecie acuminata, siendo en ambos especies 
arbOreas. 

Sin embargo, la estandarizaciOn de una tØcnica ya conocida para valorar la 
estabilidad genØtica como los AFLPs, aplicada a una especie en particular 
Unicamente requiere determinar las condiciones particulares en las cuales se 
puede realizar un protocolo. Por Ic tanto, la realizaciôn de este mismo 
protocolo en otra especie es una estandarizaciOn que no resuelve un nuevo 
problema tØcnico y, por ello, es una actividad que carece de nivel inventivo. 

El material vegetal a partir del cual se realiza la propagaciôn, en razOn a que 
en Dl se hace a partir de explantes de raiz, yemas axilares y apicales, 
mientras que en la solicitud se hace a partir de callos embriogØnicos, 
embriones somâticos, plÆntulas in vitro, plªntulas de vivero o ârboles adultos. 

No obstante esta diferencia, el material a partir del cual se realiza la 
propagaciOn no representa un cambio sustancial en la tØcnica ni contiene un 
efecto tØcnico sorprendente, toda vez que en ambos casos se logra el mismo 
resultado: regenerar la planta (con mayor o menor variabilidad genetica) de la 
cual se toma el material a partir del cual se extrae el DNA. 

Por otra parte, tal como lo establece la misma solicitud en las reivindicaciones 
1 y 2, el material vegetal de partida para el mØtodo de detecciOn de 
estabilidad, no representa un cambio importante en la tØcnica puesto que se 
pueden utilizar tanto callos embriogeneticos como plantulas de vivero. 

Como se observa, el metodo planteado en la solicitud consiste en una 
estandarizaciOn de una tØcnica conocida (usc de marcadores AFLPs), que ademâs 
ya ha sido empleada para solucionar el mismo problema tØcnico, razOn por la cual el 
metodo planteado en la solicitud es una derivaciOn obvia del estado de la tOcnica. 

En consecuencia, la propuesta de la solicitud no puede acceder al privilegio 
solicitado, toda vez que at tenor del articulo 18 de la Decision 486 carece de nivel 
inventivo. 

Sdp flpntrn Carrera 13 Na 27-00 Pisos 2.5.7 v 10 
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4. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante argumenta que ’el mØtodo para la detecciOn de la estabilidad genØtica 
de los embriones de aliso (Alnus acuminata) implica tambiØn la obtención de los 
embriones, por tanto no sOlo es la tØcnica para Ia detecciOn de la estabilidad genØtica 
de los embriones sino su producciOn tambien" (folio 47, pÆrrafo 4). 

Sobre este particular, esta Oficina desea manifestar que si bien es cierto que el 
metodo planteado por la solicitud implica la utilizacion de material biolOgico tat como 

a-.. embriones somâticos, Øste noes el Unico material vegetal que se utiliza en el mismo, 
pues tal como lo establece el mismo solicitante en las reivindicaciones 1 y 2, se usa 
material embriogenico y no embriogØnico, como callos embriogenØticos, plªntulas in 
vitro, plÆntulas de vivero o ªrboles adultos de Alnus acuminata. Lo cual demuestra 
que el objeto de la solicitud no es la obtenciOn de los embriones, sino que Østos 
simplemente son una de las posibles fuentes de la cuales se toma el material vegetal 
para aplicar el metodo planteado. 

El solicitante tambiØn argumenta que "aunque la tØcnica de los AFLP sea ya muy 
conocida, se estªn reivindicando la extracciOn del ADN y las combinaciones de 
cebadores apropiados para lograr la amplificaciOn correcta del ADN (folio 47, pÆrrafo 
4). 

A este respecto, las reivindicaciones y la descripciôn evidencian que las tOcnicas 
empleadas para la extracción del DNA son las habitualmente usados en este campo 
tØcnico. Es asi que la extracciOn de DNA empleando el mØtodo de tiocinato de 
guanidina de la invenciOn, se realiza usando el kit comercial DNAz0Ifi de Life 
Technologies, cuya referencia aparece en 1987 (folio 10, Ultimo parrafo). Por lo tanto, 
el proceso de extracciOn no puede considerarse de ninguna manera novedoso ni 
inventivo. 

Lo mismo sucede con la cuantificaciOn de DNA mencionada en la descripciOn y en 
las reivindicaciones (1, 5-7), que se realiza por espectrofotometria UV leida en 
longitud de onda de 260/280 nm, que es la tecnica habitual para realizar 
cuantificaciones, tal como puede observarse en manuales de laboratorio como 
Maniatis, etat de 1989. 

Sobre las combinaciones de cebadores, Østas Si hacen parte de las combinaciones 
utilizadas en el kit comercial AFLPfi, de acuerdo con la informaciôn suministrada en 
la descripciOn (folio 18). Estos cebadores no constituyen una secuencia especifica 
aislada por el solicitante sino que son cortos segmentos de DNA (4-6 pb) que son 
utilizados de manera estândar para cualquier tipo de muestra sobre la cual se desee 
realizar amplificaciOn por tecnica de AFLP. Por lo tanto, estos cebadores no 
constituyen un aporte de Ia invenciOn. 
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Respecto a la relevancia de Dl, el solicitante argumenta que este documento 
"describe un metodo para la fidelidad clonal de plantas obtenidas de callo, mientras 
las reivindicaciones de la presente solicitud implican la estabilidad genØtica de 
embriones" (folio 48, parrafo 3). 

Sobre esta apreciaciôn como ya ha sido expuesto, aunque los embriones son una de 
las fuentes de las cuales puede tomarse tejido vegetal para realizar la prueba de 
AFLPs, esta no es Ia Unica fuente que se toma en la solicitud pues ella incluye entre 
otras, material embriogenØtico y no embriogenØtico, inclusive callo. Par lo tanto, los 
embriones somÆticos no son una caracteristica esencial de la invención y Dl ilustra el 
mismo metodo empleado en la solicitud para solucionar mismo problema tØcnico. 

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 18 de la 
DecisiOn 486, se denegarÆ la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del 
interesado a la notificaciOn de fondo, no cumple con el requisito de nivel inventivo. 

R ES U E LVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciôn a la creación 
denominada: "METODO PARA LA DETECCION DE LA ESTABILIDAD GENETICA 
DE EMBRIONES SOMATICOS DE ALISO ANDINO". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos Orlando Maya 
Rodriguez, en su calidad de apoderado de la Universidad TecnolOgica de Pereira, o a 
quien haga sus veces, el contenido de la presente resoluciOn, entregÆndole copia de 
la misma, advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el 
Superintendente de Industrial y Comercio al momenta de notificarse o dentro de los 5 
dias hªbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 29 [NE. 2310 
Dada en Bogota D.C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 

Doctor 
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ 
Carrera 13 AN° 28� 38, Mz 2, Bufete 245 
Parque Central Bavaria 
Bogota D.0 
202068 
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