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Sefiores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re.: Expediente No. NC2017/0004500
Solicitud de Patente de Invencién titulada: “MEZCLAS DE NUCLEOTIDOS
PARA LA AMPLIFICACION Y SECUENCIACION DE POLIMEROS DE
ACIDOS NUCLEICOS”.
Solicitante: THE GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF
TORONTO & UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Nuestra Ref.: P2017/000091

RESPUESTA AL OFICIO No. 7002, NOTIFICADO EL 16 DE MAYO DE 2017
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece
al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito
manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo previsto

en el articulo 39 de la Decisidn 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada,

me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su

totalidad al Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Asi
entonces, en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto se elimina la Reivindicacion
10.
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Valga anotar que la modificacion efectuada al Capitulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con

lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que ésta de ninguna manera implica una

ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud original.

Oficina Bogota: Carrera 5 N° 34-03, Bogota 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficina Medellin: Calle 30 N° 10C-228, Edificio Interplaza, Of. 613, Medellin 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 311-8547
Oficina Barranquilla: Carrera 51B N° 80-58, Of. 1103, Barranquilla 080020, Colombia; Tel: +57 (5) 345-0193
Oficina Bucaramanga: Cra 29 N° 45-45, Of. 1009, Colombia; Tel: +57 (7) 605-9380
Oficina Tokio: Chiyoda Kaikan Bldg. 6F 1-6-17, Kudan Minami Chiyoda-Ku, 102-0074, Japén; Tel: +81 80-8147-3919
e-mail: office@olartemoure.com - www.olartemoure.com



mailto:office@olartemoure.com
http://www.olartemoure.com/

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

2. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto al Capitulo
Reivindicatorio:

- la Reivindicacién 1 no es clara y no se encuentra adecuadamente soportada en
el Capitulo Descriptivo, porque menciona que la mezcla de nucledtidos
comprende adenina, timina, uracilo, guanina y citosina “y/o sus analogos”, sin
embargo, no se evidencia soporte de pruebas técnicas con analogos de los
nucle6tidos mencionados. La Examinadora sugiere definir la mezcla teniendo
en cuenta lo que tiene soporte en el Capitulo Descriptivo;

- las Reivindicaciones 1 y 9 no son claras, porque utilizan términos como “y/0” y
“al menos”, los cuales son imprecisos. La Examinadora sugiere sustituir el
término “al menos” por un valor preciso o rango concreto y definir si el
término “y/0” es opcional (0) o taxativo (y);

- las Reivindicaciones 2 y 6 no son claras ni concisas porque establecen que la
mezcla de dNTPs comprende “uno o mas coadyuvantes y un vehiculo
aceptable”, lo cual abarca una gran cantidad. La Examinadora sugiere definir
el coadyuvante y el vehiculo aceptable;

- las Reivindicaciones 2 y 6 no son claras ni concisas porque establecen que la
mezcla de dNTPs comprende “uno o més coadyuvantes y un vehiculo
aceptable”, lo cual abarca una gran cantidad. La Examinadora sugiere definir
el coadyuvante y el vehiculo aceptable;

- las Reivindicaciones 7 y 9 no son claras porque se refieren a un procedimiento,
pero no definen la secuencia de etapas ni las condiciones. La Examinadora
sugiere definir el procedimiento mediante la secuencia logica de etapas y las
condiciones técnicas en que se desarrollan;

- la Reivindicacion 10 reclama un uso lo que corresponde con materia no

patentable.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente
que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capitulo Reivindicatorio en la
etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma
solamente pretende la verificacion de requerimientos especificos listados en los Articulos 26 y
27 de la Decision 486, y no un andlisis de fondo de la solicitud en virtud del Articulo 45 (por

ejemplo, andlisis de la claridad, soporte o unidad de invencion).

Es decir, en relacion con la evaluacién de requisitos de forma, la Decision 486 solo se refiere al

cumplimiento de las disposiciones de los Articulos 26 y 27, tal como que la solicitud contenga
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una o mas reivindicaciones, independientemente del contenido técnico o extension de las

mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en
donde establece con respecto al Examen de Forma que “En el examen de forma, el examinador

de forma no realiza un examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprension

de la descripcion; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible”!. De
hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la
verificacidn de: Petitorio, Descripcion, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el
caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso),
Certificado de deposito del material bioldgico (si fuere el caso), Documento de cesion de

derechos del inventor al solicitante e Idioma.?

Es mas, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “En esta

etapa del examen, de igual manera que para la descripcion, no_se analizan la claridad ni

concisiéon de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que

parezca un capitulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de

entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya gque mediante ellas se medird la

extension de la patente™® (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el

tramite proporciono voluntariamente un Capitulo Reivindicatorio Modificado, considero que

este requerimiento en esta etapa del trdmite es injustificado y se extralimita segin las
disposiciones legales aplicables y por el contrario sefialo que la claridad, la concision y unidad
de invencion de las reivindicaciones no deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le

corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del tramite.

i) Vale la pena resaltar ademas que el Solicitante no ha pedido formalmente

gue la SIC examine si la invencién es patentable, tal como lo establece el Articulo 44 de la

Decision 486, el cual sefiala que “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion
de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante

deberd pedir gue se examine si la invencion es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar

una tasa para la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante

hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caera en abandono”.

1 Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Seccion 5.2
2 Ibidem, Seccion 5, subsecciones 5.1 2 5.10, p. 25 a 28
3 [dem. Seccion 5.3.
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En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante tampoco ha solicitado

gue se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar

dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos
relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sélo esta
en la obligacién de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Articulos 38 y 39 de la
Decision 486.

iii)  Sin perjuicio de lo anterior, solo con el animo de facilitar el trdmite, se
elimina la Reivindicacion 10. Por todo lo anterior, considero superadas las objeciones de la

Examinadora a este respecto.

3. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su
examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho
tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicacién de la solicitud de

acuerdo con el Articulo 40 de la Decision 486.
Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

AnNexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)
1. Una mezcla de nucledtidos (ANTPs) que comprende adenina (A), timina (T), uracilo

(U), guanina (G) y citosina (C) y/o sus analogos, en donde la concentracién molar de cada
uno de los dNTPs se encuentra en los rangos de porcentaje indicados a continuacion, en una
proporcién 1:1 mol/mol de A-T 6 A-U y 1:1 mol/mol de G-C, y cuya suma total en

porcentaje es 100,0%.

A-ToA-U G-C Porcentaje Total
(% mol/mol) (% mol/mol) AT (AU) + GC

26,1 30,0 20,0 -23,9 100,0 %

30,1-33,9 16,1 - 19,9 100,0 %

34,0-45,0 5,0-16,0 100,0 %

20,0 - 23,9 26,1 - 30,0 100,0 %

16,1-19,9 30,1-33,9 100,0 %

5,0-16,0 34,0 -45,0 100,0 %
2. La mezcla de dNTPs de acuerdo con la Reivindicacién 1, que adicionalmente
comprende uno 0 mas coadyuvantes y un vehiculo aceptable.
3. La mezcla de dNTPs de acuerdo con la Reivindicacién 2, donde los coadyuvantes se

seleccionan de solventes, diluyentes, sales, reguladores de pH, cofactores, enzimas y
compuestos quimicos tales como dimetilsulfoxido (DMSO), tetracloruro de etilamonio

(TAE-CI), tetracloruro de metilamonio (TAM-CI), en concentraciones entre 0,1% y 99,9%
p/p.

4. La mezcla de la Reivindicacion 1, que comprende los siguientes porcentajes de
dNTPs:

A-T G-C
(% mol/mol) (% mol/mol)

Porcentaje Total
AT o (AU) + GC
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A-T G-C Porcentaje Total
(% mol/mol) (% mol/mol) AT o (AU) + GC
30,0 20,0 100,0 %
20,0 30,0 100,0 %
33,0 17,0 100,0 %
17,0 33,0 100,0 %
35,0 15,0 100,0 %
15,0 35,0 100,0 %
5. La mezcla de la Reivindicacion 1, que comprende los siguientes porcentajes de
dNTPs:
A-U G-C Porcentaje Total
(% mol/mol) (% mol/mol) AT o (AU) + GC
30,0 20,0 100,0 %
6. La mezcla de dNTPs de acuerdo con la Reivindicacion 4 o 5, que adicionalmente
comprende uno 0 mas coadyuvantes y un vehiculo aceptable.
7. Un procedimiento para la amplificacion y secuenciacion de polimeros de acidos

nucleicos caracterizado porque emplea una o mas de las mezclas de nucle6tidos ANTPs de
acuerdo con las Reivindicaciones 1 a 5.

8. El procedimiento de acuerdo con la Reivindicacion 7, en donde la amplificacién y
secuenciacion se lleva a cabo aplicando técnicas moleculares que incluyen: hibridacion,
sintesis de &cido ribonucleico complementario (ADNc o cDNA), amplificacion de acidos
nucleicos, secuenciacion de acidos nucleicos, prediccion por medio de tecnologias
electronicas, informaticas o0 manuales que permitan determinar la complementariedad entre

secuencias nucleotidicas y la concentracion de sus componentes en el polimero.
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9. El procedimiento de acuerdo con la Reivindicacion 7, que comprende las siguientes
etapas:

a) purificar los polimeros nucleotidicos presentes en una muestra de cualquier
origen;

b)  poner en contacto una muestra del polimero nucleotidico que se desee
amplificar o secuenciar con al menos una de las mezclas de dNTPs;

c) llevar a cabo una reaccion de sintesis de polimeros nucleotidicos
complementarios y/o su amplificaciobn o secuenciacion en condiciones
adecuadas de medio de reaccion, pH y temperatura; y

d) establecer si el polimero nucleotidico obtenido corresponde en tamafio,

composicion y orden nucleotidico esperado de forma directa o indirecta.
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