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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 9192 notificado por

fijacidon en lista el 28 de mayo de 2013.

2, Mediante memorial del 23 de agosto de 2013 se solicité oportunamente plazo para

responder la accién oficial.

3. Mediante oficio No. 9192 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a que las reivindicaciones 4,

10, 13 a 15 v 17 a 19 no son patentables, a la claridad del pliego reivindicatorio, a la

claridad del capitulo descriptivo, a la novedad de las reivindicaciones 1, 2. 3, 8y 12 en

vista del documento D1: Swiss-Prot: Q8KNY2 v al nivel inventivo de las reivindicaciones 5.
16 v 20 en vista de los documentos D1: Swiss-Prot: Q8KNY2 y D2: W0O2006119457.
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4, Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacion de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

4.1.1 Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

¢ Se eliminaron las reivindicaciones 4, 5, y 9-20.

¢ Se modificaron las reivindicaciones 1-3 y 6-8.

El Examinador objetd las reivindicaciones 1 a 3 por no ser claras ya que
reclamaban los polipéptidos por porcentajes de homologia o sustituciones no
especificadas. Las reivindicaciones 1 a 3 fueron modificadas en el nuevo pliego
reivindicatorio para que ahora divulguen claramente las secuencias de amino acidos que

comprende el polipéptido aislado.

Por otro lado la objecién de las reivindicaciones 4, 10, 13 a 15y 17 a 19 por
excepcion de patentabilidad y las objeciones de claridad de las reivindicaciones 5, 9, 11,
12, 16 y 20, fueron superadas ya que se eliminaron todas estas reivindicaciones del

nuevo pliego reivindicatorio.

La reivindicacion 6 fue modificada para incluir la informacién de la reivindicaciéon 7
y de esta manera se define la secuencia del polinucleétido reivindicado. Por ultimo, la
reivindicacion 8 fue modificada de manera tal que es claro identificar el preambulo y la

parte caracteristica de la misma.
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Teniendo en cuenta lo anterior, con los cambios realizados al capitulo
vindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad

concision del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, ya que se han

superado las objeciones formuladas por su Despacho, respetuosamente se solicita

aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la patente solicitada.

4.

1.2 Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, en

donde se eliminaron las reivindicaciones que se referian al método para controlar las

plagas, se ve superada la objecion realizada por el Examinador al pliego descriptivo.
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2 Argumentos a favor de la novedad y el nivel inventivo de la presente

solicitud
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De acuerdo con el articulo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se

fiere a la novedad de la invencién se establece que:

Articulo 16: Una invencién se considerara nueva cuando no esté comprendida en el estado
de la técnica.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al piblico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

El método mediante el cual se evalia la novedad de una invencién, es a través de

comparacion uno a uno de sus caracteristicas esenciales. De este modo, para que una

invencién se objete por novedad, es porque sus caracteristicas esenciales son

exactamente iguales a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto en

caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparacion, se afirma

que la invencién Sl cumple con el requisito de novedad.
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También el articulo 18 de la Decisidon 486 sefiala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no

hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese
esultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio hormalmente versada
en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacién debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
dinonibIes en dicho momento. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial,
un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel

in\)entivo, por cuanto aporta un salto tecnolégico en la regla técnica.

L a presente invencion si tiene novedad y nivel inventivo

La presente solicitud fue modificada de manera tal que ahora la reivindicacién 1
divulga un polipéptido asilado que comprende la secuencia de amino acidos de los
residuos 73 a 643 de SEQ ID NO: 2. Teniendo en cuenta esta modificaciéon se observa
que ahora el documento D1 no resulta una anterioridad valida capaz de afectar la
novedad de la presente solicitud, ya que D1 solo divulga un péptido con una secuencia
con un 91% de homologia a la SEQ ID NO: 2 de la presente solicitud. Esto quiere decir
qgue de esta manera, la secuencia divulgada en el documento D1 no es idéntica a la
secuencia de la presente invencion, sino que tiene un porcentaje de homologia de 91%
con la SEQ ID NO: 2, pero la nueva reivindicacion 1 de la presente solicitud ya no divulga

\

el polipéptido con un porcentaje de homologia.

Por otro lado, la presente invencién también tiene nivel inventivo, como se puede
observar en el Ejemplo 5 de la descripcion de la presente solicitud, en donde se muestra
que las proteinas en cuestion son sorpresivamente activas en contra de insectos que son

resistentes a Cry1F y Cry1A. El documento D1 no ensefa ni sugiere estos efectos



sorprendentes y Utiles ventajas. Por ende, el efecto técnico mejorado de la presente
invencion es también un ifdicio de nivel inventivo que demuestra que la presente solicitud

cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad y por ende respetuosamente se
solicita otorgar la patente solicitada.

Finamente, es importante resaltar que la objecion realizada por el Examinador por

falta de nivel inventivo de las reivindicaciones 5, 16 y 20 se ve superada al eliminar estas
reivindicaciones del nuevo pliego reivindicatorio.

4.3 Conclusiones

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a
cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decision 486 y las objeciones formuladas
por el Examinador se ven superadas. Con respecto al nivel inventivo, consideramos que
el Examinador esta excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar
el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente
invencion no resulta de la mera extrapolacion de las ensefianzas del arte previo, como se

afirma. Se esta desconociendo el mérito investigativo empleado y que esta aportando una
ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las 'objeciones formuladas por el

Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 9192,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decisidon 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada

contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.



Anexos

Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Sefor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555
COLO-10975-0841-066-5
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS
1. Un polipéptido aislado que comprende un segmento de toxina central que
omprende
' \ (a) la secuencia de aminoacidos de residuos 73 a 643 de SEQ ID NO: 2;
o un fragmento insecticidamente activo del mismo.

2 El polipéptido aislado de la reivindicacion 1 que comprende un segmento de
toxina central seleccionado del grupo que consiste de

\ (a) un polipéptido que comprende la secuencia de aminoacidos de residuos
\ 113 a 643 de SEQ ID NO: 2;

o un fragmento insecticidamente activo del mismo.

3. El polipéptido aislado de la reivindicacion 1 que comprende un segmento de

toxina central seleccionado del grupo que consiste de

(a) un polipéptido que comprende la secuencia de aminoacidos de residuos
12643 de SEQ ID NO: 2;

o un|fragmento insecticidamente activo del mismo.

4. Un acido nucleico aislado que codifica un polipéptido de acuerdo con la
reivindicacion 1 en donde dicho acido nucleico comprende SEQ ID NO: 1, 3, 5,6y
7.

5. Un polipéptido de acuerdo con la reivindicacion 1 en donde dicho

polipéptido comprende SEQ ID NO: 2 o SEQ ID NO: 5.
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