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REF: EXPEDIENTE: 05-58107 
TITULO: "METODO PARA LA DETECCION DE LA ESTABILIDAD 

GENETICA DE EMBRIONES SOMATICOS DE ALISO ANDINO" 
ACTUACION: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD 

GARLOS ORLANDO MAYA RODRiGUEZ, mayor de edad, vecino de 

esta Ciudad, identifiCado Con la Cedula de CiudadanIa No.17.117.818 

expedida en Bogota, Abogado titulado en ejerCiclo y portador de la 

Tarjeta Profesional No. 17.402 del Consejo Superior de la Judicatura, 

obrando en Calidad de apoderado de la UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE PEREIRA, segün poder debidamente conferido y 

legalizado, adjunto a las diligencias administrativas de la referenda. 

EnContrÆndome dentro del tØrmino legal comparezCo para responder 

I oficlo de Requerimiento No. 6805 del Examen de patentabilidad, 

emanado de esa OfiCina, y con fundamento en el Articulo 45 de la 

Decision 486 de 2.000 de C.A.N, damos respuesta en los siguientes 

term irios. 

3.- De la solicitud de patente 

3.1.- Reivindicaciones: 

Para atender el requerimiento y sugerenCias del seæor examinador respecto 

del capitulo reivindiCatorio en el que seæala que carece de ConCisiOn y 
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claridad, respeCto a la Claridad de la solicitud y segUn el Art. 30 de la 

DeCisiOn 486 se presenta: 

1.2.- Nuevo pliego reivindiCatorio en el que se elirninan las 

siguientes reivindicaciones 5,9 10,11,12,13,14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33, en total 

se eliminan 25 reivindicaciones y quedan 8 nuevas 

reivindicaciones, las que se ajustan correctamente a la 

solicitud. 

1.3.- Se presenta un nuevo pliego reivindicatorlo, el que se ajusta a la 

solicitud, sin ampliar ni exceder lo reivindicado en la solicitud inicia. 

No estoy de acuerdo Con el seæor examinador porque el metodo 

para la deteCCiOn de la estabilidad genØtica de los embriones de 

aliso (Alnus acuminata) implica tambiØn la obtenciOn e los 

embriones, por tanto no solo es la tØCnica para la detecciOn de la 

estabilidad genØtica de los embriones sino su producciOn tambiØn. 

AdemÆs aunque la tecnica de los AFLP sea ya muy conocida, se 

estÆn reinvindicando la extracciOn del ADN y las combinaCiones 

de Cebadores apropiados para lograr la amplificaciOn correcta del 

ADN. 

Por lo expuesto la presente solicitud Si es una invenciOn. El nivel 

inventivo que se esta reclarnando es el de la produCciOn de los 

embriones, la extracciOn del ADN y su amplificaciOn con unos 

cebadores especificos para la correcta determinaciOn de la 

estabilidad genØtica. Sin la producciOn de los embriones no es 
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posible medir su estabilidad por el hecho que as embriones no se 

producen naturalmente sino por manipulacion de fitohormonas. 

6. AnÆlisis de patentabilidad 

6.1 En desacuerdo con el examinador. Las reivindicaciones para 

la solicitud de esta patente implica la necesidad de la obtención 

de los embriones y la aplicación de  la extracciOn del ADN, asi 

como la aplicaciOn de los marcadores AFLP con sus cebadores 

especificos. El documento D2 de Sing et al. 2002, describe un 

metodo para la fidelidad clonal plantas obtenidas de callo, 

1-11 
mientras las reivindicaciones de la presente solicitud implican la 

estabilidad genetica de embriones. 

Considero que el examinador mismo cae en cuenta con respecto a 

las diferencias que aparecen claramente entre el articulo D2 de 

Sing et al. 2002 y la solicitud de la patente. Guando encuentra las 

aplicaciones tan diferentes que se derivan de la solicitud de la 

patente. 

Considero que la aplicaciOn de los AFLP en el caso de la 

estabilidad genetica de los embriones de aliso, va mÆs aIlà de la 

simple estandarizaciOn de una tecntca porque parte ae ia 

reivindicaciOn conlleva la obtenciôn de los embriones a los cuales 

se le va a determinar la estabilidad genØtica. 

De acuerdo con las anteriores aclaraciones, no resulta afectado el 

Nivel Inventivo de la presente solicitud., y esta si cumple con el Art. 

18 de la Decision 486/2000 de la C.A.N. 
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La presente invenciOn cumple Cot) los requisitos de patentabilidad de 

acuerdo con el Art. 30, 18 y 14 de la Decision 486/2000 de la C.A.N., 

en el sentido de Novedad, Nivet Inventivo y ApticaciOn Industrial. 

Par to antes expuesto, ruego a usted dat por subsanado dicho 

requerimiento, sin perjuicio de to cual desde ya nos acogemos a to 

dispuesto par el iriciso Segundo del artiCulo 45 de la decisiOn 486 de 

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

oficina nacional competente estimate que ello es necesarlo para los 

fines del examen de patentabilidad, podrâ notifica at solicitante dos o 

mÆs veces ( ... )" 

NOTIFICACIONES 

Mi poderdante y yo reCibiremos notificaciones en la Secretaria de su 

Despacho o en ml Oficina de Abogado ubicada en la Carrera 13A No. 

28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogota 

D. C. 

Del se rJf, 

iky 
CARLOS ORLAND MAY ODRIGUEZ 

No. 17.117.818 expedida en Bogota 

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

REIVINDICACIONES 

(j Metodo para detecciÆn de la estabilidad genØtica a partir de embriogØnesis somâtica 

especialmente del material obtenido de Alnus acuminata H.B.K. subespecie acuminata 

o aliso andino caracterizado porque comprende los siguientes pasos a saber: 

� ObtenciOn del material embriogØnico y no embriogenico de aliso 

� Extracciôn de ADN 

� Determinacion de la concentración y pureza del ADN 

� Digestion y ligaciôn del ADN 

� Amplificación preselectiva 

� Amplificaciôn selectiva con cuatro cebadores especificos per reacción. 

� Electroforesis en secuenciador para geles de archilamida. 

� Tincion con plata de los geles de archilamida. 

� Lectura de geles mediante paquete estadistico. 

a 

2. MØtodo de acuerdo con la reivindicacion 1 caracterizado porque la obtenciôn del 
Xfi 

material genØtico se toma de callos embriogenØticos, embriones somÆticos, plÆntulas �t+ v: -t-; 

in vitro, plÆntulas de vivero o arboles adultos de Alnus acuminata. 

3. MØtodo de acuerdo con la reivindicaciôn 1 caracterizado porque en la extracciôn del t 
c6 

lon"11-1) ADN se emplea el metodo basado en el tiocianato de guanidina, que hidroliza el ARN 

y permite la precipitación selectiva del ADN. 

4. MØtodo de acuerdo con la reivindicaciOn 1 o 3 porque se extrae ADN a partir de 0.1 

gramos de tejido. 

5. Metodo de acuerdo con la reivindicaciOn 1 caracterizado porque en su etapa 

determinaciOn de la concentraciôn y pureza del ADN extraido se realiza por 

espectrofotometria UV. 

6. MØtodo de acuerdo con la reivindicacion 1 O 5 caracterizado porque para la 

determinacian de la concentracion y pureza del ADN se emplea una relaciOn de 

lectura de OD 260/280 nm, que es una medida de pureza del ADN y que el resultado 

debe permanecer ente 1.6 y 1.9. 

7. Metodo de acuerdo con la reivindicaciOn 1, 5 o 6 caracterizado porque se calcula la 

concentraciôn de ADN de una relación donde la concentraciOn de ADN de 50 [tg/ml 
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8. MØtodo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado porque en la etapa de 

amplificación preselectiva se utiliza un proceso de amplificacion que sigue por los 

siguientes pasos: 
rn 

� 30 segundos a 94°C 

� 28 ciclos de 30 segundos de desnaturalización a 94° C 

� 1 min de hibridación a 56°C 

� 1 min de extension a 72°C 

� seguidos de una extension final de 5 min a 72°C. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCIÔN DE NUEVAS CREACIONES 

Abogado 
Carlos Orlando Maya Rodriguez 

ASUNTO Radicacion 0558107 
TrÆmite 002 
Evento 001 
ActuaciOn 430 
Oficio 
Folios 004 

Patente de lnvenciôn E2 Patente de Modelo de Utilidad 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) fl Cap.l P Cap S H 

Fecha de Presentacion Nacional. 15/06/2005 

Como resultado del examen definitivo de fondo, realizado con fundamento en el 
articulo 48 de la DecisiOn 486 de la Comisiôn de la Comunidad Andina, se le 
comunica: 

1. Documentos estudiados 

Deschpôn: Folios: 9 a 22 como se radicOinicialmente. 

Reivindicaciones: 

Respuestas del solicitante 

2. Objeto de la invención 

Folios: 23 a 28 coma se radicô inicialmente. 
Folios: 50 a 51 modificadas eli 1/09/2009 

Folios: 46 a 49 radicada eli 1/09/2009 

Titulo de la solicitud: "MØtodo parä  la detección de la estabilidad genØtica do 
embriones somªticos de Aliso andino". 

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciôn cansiste en suministrar un 
mØtodo para evaluar por medio do AFLPs la estabilidad genØtica de plantas de Aliso 
andino (A/nu.s acuminata spp acum/nata), regeneradas a partir de embriones 
somÆticos. 

El problema planteado en esta solicitud es la variaciôn genetica e inestabUdad 
genØtica quo pueden presentar las especies arbOreas que son regeneradas a partir 
de cultivo de tejidos a partir de embriones somÆticos a por organogØness en 
general 
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1) la especie sobre la cual se realiza la vaIoracOn de Is estabilidad genetics. 

puesto que D2 trabaja con Azadirachta iridica, mientras que la solicitud lo 
hace con Alnus acuminata subespecie acuminata, en ambos casos se trata 
de especies arbOreas. 

Sin embargo, la estandarizaciôn de una tConica ya conocida, tal como son los 
AFLPs para valorar Is estabilidad genetics. aplicada a una especie en 
particular unicamente requiere determinar las condiciones particulares en as 
cuales se puede realizar un protocolo. For tanto, la realizacion de este mismo 
protocolo en otra especie es una estandanzaciOn, que resuelve el mismo 
problema tØcnico y se considera una actividad que carece de nivel inventivo 

2) El material vegetal a partir del cual se realiza Is propagaciOn, puesto que en 
D2 se realiza a partir de explantes de raIz, yemas axilares y apicales, mientras 
que en la solicitud se hace a partir de cahos embriogØnicos, embriones 
somâticos, plªntulas in vitro, plªntulas de vivero o arboles adultos. 

Sin embargo, el material a partir del cual se realiza la propagaciOn no 
represents ni un cambio sustancial en a tØcnica ni da lugar a un efecto 
tØcnico, puesto que en ambos casos se logra el mismo objeto: regenerar ia 
planta (con mayor o manor variabilidad genØtica) de la cual se toma Ci 

material a partir del cual se extrae el DNA. 

For 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 coma plantulas de vivero. 

Como se observa, el mØtodo planteado en a solicitud consiste en una 
estandarizaciOn de una tØcnica conocida (usa de marcadores AFLPs), que ademAs 
ys ha side empleada para solucionar ci mismo problems tØcnico. Por tanto, ci 
mØtodo planteado en la solicitud es una derivaclOn obvia del estada de la tØcnica y 
carece de actividad inventiva de acuerdo con lo establecida en el articulo 18 de is 
Decision 486. 

5. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante argumenta que no esta de acuerdo can ci requerimiento par falta de 
nivel inventivo dado a la invenciOn, argumentando que el mØtodo pars la detecciOn 
de la estabilidad genØtica do los embriones de aliso (Alnus acuminata) imphca 
tambiOn la obtenciOn de los embriones, por tanto no solo es la tØcnica pars a 
detecciOn de la estabilidad genetica de los embriones sino su producciOn tambiØn’ 
(folio 47. parrafo 4). 

Sobre este particular, esta oficina desea manifestar que si bien es cierto que Ci 
mØtodo planteado por la solicitud implica la utilizaciO de material biolôgico tal como 
embriones somÆticos, este noes el ünico material  vegetal que se utiliza en ci mismo. 
pues tal como lo establece ci mismo solicitante en las reivindicacianes 1 y 2. se usa 
material embriogOnico y no embriagØnico, tal como callos embriogenØticos, plÆntulas 
in vitro, plAntulas de vivero a Ærboles adultas de Alnus acurninata Esto demuestra 
que el objeto de la solicitud noes la abtenciôn de Ids embriones. sino que estos son 
simplemente una de las posibles tuentes de las cuales se toma el material vegetal 
para aplicar ci mØtodo planteado. 


