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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2016/0001034

Asunto : Solicitud de patente para ELEMENTOS REGULADORES DE ZEA
MAYS Y METODOS

Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condicién de
apoderado del solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio notificado por
fijacién en lista el 5 de septiembre de 2016.

I MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el examinador de manera preliminar al
examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un nuevo capitulo reivindicatorio
conformado por 16 reivindicaciones.

A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada
no renuncia a la proteccién gue pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de
presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la presente solicitud.

L EN CUANTO A LA OBJECION AL TITULO

Para responder a la objecién del examinador, mi representada ha modificado el titulo de [a
invencién como sigue;

ELEMENTOS REGULADORES DE ZEA MAYS Y METODOS

L. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Mi representada ha modificado la reivindicacién 1 en el nuevo capitulo reivindicatorio que
se presenta junto con este memorial, de tal manera que considera que la estructura del casete ha
quedado debidamente definida.

2. En cuanto a la objecién que hace el examinador a las reivindicaciones 1, 2, 4, 5, 9 y 10 por
considerar que carecen de sustento, mi representada desea manifestar que dichas
reivindicaciones han sido modificadas para especificar que la regién reguladora 5’ comprende el
polinucledtido promotor aguas arriba del gen de unidn a la clorofila a/b de Zea mays (SEQ 1D NO:2)
o el polinucledtido promotor aguas arriba modificade (SEQ 1D NO:4), el intrdn de SEQ [D NO: 5, el

“EXCELENEIA EEGAL EN UN MUNDD SIN FRONTERAS”
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5-UTR de SEQ ID NO: 19 y el 3-UTR de SEQ ID NO:7 o SEQ ID NQO:8. El soporte de esta
modificacidn se puede encontrar en el texto de la descripcién, como en los Ejemplos 2-3.

3. Con las modificaciones efectuadas, mi representada considera también superadas las
objeciones sobre las reivindicaciones 3 y 8 hechas por el examinador.

4. Finalmente, mi representada no comparte respetuosamente la observacion del
examinador en cuanto a considerar que la reivindicacién 6 pretende identificar el casete
reclamado por un resultado a alcanzar, y al respecto desea poner de presente que la reivindicacion
1 define las caracteristicas esenciales de la invencidn y la 6 simplemente trae una delimitacién de
la misma; asi, considera que con la informacion de la descripcidn y los dibujos, cualquier persona
versada en la materia estarfa en capacidad de realizar facilmente la invencion.

Mi representada no desea hacer modificaciones adicionales en esta etapa del tramite, ya que
considera que se podria limitar indebidamente el alcance de su invencién, cuando aln no se ha
efectuado el correspondiente estudio en relacidn con el estado del arte.

IV. EN CUANTO AL PAGO DE TASAS
Se efectla el pago de 6 reivindicaciones adicionales a las primeras 10.
V. PETICION

Teniendo en cuenta que [a presente solicitud cumple con los requisitos de los articulos 26 y 27 de
la Decisién 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a las observaciones de la
Direccién de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la
patentabilidad de la invencidn, solicito a su Despacho continuar con el tréamite administrativo
correspondiente.

VI, ANEXOS

L Nueva capftulo reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones

/
/

/
Sefior Director, ) g i
ANDRES RINCON{USCATEGUI

C.C. 79.780/910 de Bogota
T.P/114.908

COLO-10875-0841-0345-3
SCT\SCT\ID-291687\WPC10875
No. M-2016-291687\SCT



REIVINDiCACIONES MODIFICADAS

1. Un casete de expresidn génica que comprende una region reguladora aguas
arriba unida de manera operativa a un transgén, donde la region reguladora aguas arriba

comprende el promotor de SEQ ID NO: 2 0 SEQ ID NO: 4.

2. El casete de expresion génica de la reivindicacion 1, donde la regidn

reguladora aguas arriba comprende el intrén de SEQ ID NO: 5.

3. El casete de expresidn génica de la reivindicacién 1, donde la region

reguladora aguas arriba comprende la SEQ ID NO: 1 0 la SEQ [D NO: 3.

4. El casete de expresién génica de la reivindicacion 1, donde el transgén

unido de manera operativa codifica un polipéptido o gen de ARN pequefio.

5. El casete de expresion génica de la reivindicacién 1, donde el transgén se
selecciona del grupo que consiste en un transgén de resistencia insecticida, transgén de
tolerancia herbicida, transgén de eficiencia en el uso de nitrégeno, transgén de eficiencia
del uso de agua, transgén de calidad nutricional, transgén de proteina de unién a ADN y

fransgén de marcador seleccionable.

6. El casete de expresidén génica de la reivindicacion 1, que comprende

adicionalmente la regién 3' no traducida de SEQ ID NO: 7 o0 la SEQ ID NO: 8.

7. El casete de expresion génica de la reivindicacidn 1, que comprende

ademas la region 5' no traducida, de SEQ ID NO: 18.




8. Un vector recombinante que comprende el casete de expresion génica de la
reivindicacién 1, donde el vector se selecciona del grupo que consiste en un plasmido, un

césmido, un cromosoma artificial bacteriano, un virus y un bacteriofago.

9. Una célula transgénica que comprende el casete de expresion génica de la

reivindicacién 1.

10.  La célula transgénica de la reivindicacidén 9, donde la célula fransgénica es

una célula vegetal transgénica.

11.  Una planta transgénica que comprende la célula vegetal transgénica de la

reivindicacion 10.

12.  La planta transgénica de la reivindicacién 11, donde Ia planta transgénica es

una planta monocotiledénea o una planta dicotiledénea.

13. la planta transgénica de la reivindicacion 12, donde la planta
monocotiledénea se selecciona del grupo que consiste en una planta de maiz, una planta

de arroz y una planta de trigo.

14.  Una semilla transgénica producida de la planta transgénica de la

reivindicacién 11.

15.  Un método para expresar una secuencia codificante heteréloga en una

planta transgénica, donde el método comprende:



a) transformar una célula vegetal con el casete de expresién génica de la reivindicacion 1;
b) aislar la célula vegetal transformada que comprende el casete de expresién génica;

¢) regenerar la célula vegetal transformada en una planta transgénica; v,

d) obtener la planta transgénica, donde la planta transgénica comprende el casete de

expresidn génica.

16. El método de acuerdo con la reivindicacion 15, en donde la regién
reguladora aguas arriba comprende el intrén de SEQ ID NQ:5, la regién 5 no traducida de

SEQ 1D NO:19, vy la region 3’ no traducida de SEQ 1D NO:7 ¢ SEQ ID NQ:8.
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