Senor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2017/0003326

Asunto : Solicitud de patente para: “PROMOTOR BIDIRECCIONAL
SINTETICO DE PLANTAS”

Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud : 06 de abril de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicidon de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 5796, notificado por fijacion en lista el 25 de abril de 2017.

. 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 41 reivindicaciones en las que se han incluido las

siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado el pliego reivindicatorio de manera que se ha eliminado la
referencia a porcentajes de homologia. Por lo tanto, la objecidén a este respecto se debe

tener por superada.

2. Las reivindicaciones 42 a 52 han sido eliminadas. Por lo tanto, la objecién elevada

en relacion con materia no patentable (células de planta) se debe tener por superada.

Estas modificaciones se ajustan al articulo 34 de la Decisidn 486 de 2000 y no constituyen
una ampliacidon de la protecciéon que corresponderia a la divulgacién contenida en la

solicitud inicial.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi
representada no renuncia a la proteccidon que 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.

Il EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En primer lugar, en relacion con la objecién elevada hacia las reivindicaciones 1, 2,
7 y 10, mi representada manifiesta su desacuerdo ya que tiene derecho a reclamar
proteccion para todo el concepto comun inventivo desarrollado, que en el presente caso
corresponde al método, independientemente de las condiciones especificas de cada paso.
Ademas, es importante sefialar que no es necesario recitar elementos no esenciales de la
invencion, sino solamente las caracteristicas que distinguen la invencién del arte previo.
Proporcionar detalles adicionales sélo limitaria la proteccion de la patente y restringiria
injustamente el alcance de la proteccidon a la que mi representada tiene derecho. Por lo
tanto, no es necesario realizar dicha modificacién y en consecuencia, la objecidn a este

respecto se debe tener por superada.

2. Asi mismo, en vista de la objecién elevada hacia las reivindicaciones 1, 3,5, 6,8y 9
porque tiene la expresién "una pluralidad de elementos promotores" que es imprecisa, mi
representa manifiesta a su despacho amablemente que dicha expresion es clara para una
persona versada en la materia y por lo tanto, no debe ser limitada. Adicionalmente, es
preciso mencionar que dicha expresion se encuentra totalmente soportada y definida en
la descripcidn tal y como se presentd originalmente. En consecuencia, la objecidn a este

respecto se debe tener por superada.

. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NUMERO DE
REIVINDICACIONES

Se realiza el pago en linea de tasa la adicional para el estudio de 31 reivindicaciones

adicionales.



IV. PETICION

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Articulos 26
y 27 de la Decisiéon 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de
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 tramite administrativo correspondiente.

V. ANEXOS
1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 41 reivindicaciones;
2. Pago en linea de tasa por reivindicaciones adicionales.

Sefior Director,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogot3
T.P.114.908

COLO-10975-0841-0393-3
SGD\SGD\ID-296324\WPC10975
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CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Un promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz
gue comprende una pluralidad de elementos promotores de un promotor de ubiquitina-1
de Zea mays y un promotor de ubiquitina-3 de arroz.

2. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 1, en donde los elementos promotores comprenden un
promotor de nucleo minimo.

3. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 2, en donde el promotor de nucleo minimo comprende una
secuencia polinucleotidica SEC ID NO:2.

4. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 1, en donde los elementos promotores comprenden un
intrén.

5. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacion 4, en donde el intrén comprende una secuencia
polinucleotidica SEC ID NO:4.

6. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicaciéon 4, en donde el intrdn comprende una secuencia
polinucleotidica SEC ID NO:6.

7. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 1, en donde los elementos promotores comprenden una 5’-
UTR.

8. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 7, en donde 5-UTR comprende una secuencia

polinucleotidica SEC ID NO:3.
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9. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 7, en donde 5-UTR comprende una secuencia
polinucleotidica SEC ID NO:5.

10. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacidon 1, en donde los elementos promotores comprenden un
elemento promotor corriente arriba.

11. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 10, en donde el elemento promotor corriente arriba
comprende una secuencia polinucleotidica SEC ID NO:7.

12. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 1, en donde el promotor de ubiquitina-1 de Zea mays
comprende una secuencia polinucleotidica SEC ID NO:8.

13. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacion 1, en donde el promotor de ubiquitina-3 de arroz
comprende una secuencia polinucleotidica SEC ID NO:9.

14. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 1, el promotor polinucleotidico bidireccional sintético
comprende una secuencia polinucleotidica SEC ID NO:1.

15. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacidén 14 que comprende una primera secuencia polinucleotidica
de interés enlazada operativamente al extremo 3’ del polinucleétido bidireccional
sintético que comprende una secuencia polinucleotidica SEC ID NO:1.

16. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 14 que comprende una segunda secuencia de polinucledtido
de interés enlazada operativamente al extremo 5’ del polinucleétido bidireccional
sintético que comprende una secuencia polinucleotidica SEC ID NO:1.

17. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
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acuerdo con las reivindicaciones 15 o 16, en donde la secuencia polinucleotidica de interés
comprende un rasgo.

18. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacion 17, en donde el rasgo se selecciona del grupo que consiste
de un rasgo resistente a insecticida, rasgo tolerante a herbicida, rasgo de eficiencia a uso
de nitrégeno, rasgo de eficiencia de uso del agua, rasgo de calidad nutricional, rasgo de
unién a ADN, rasgo del marcador seleccionable y cualquier combinacién de los mismos.

19. Un método para producir una célula de planta transgénica, el método
comprende:

a) transformar una célula de planta con un casete de expresién génica que
comprende un promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz
enlazado operativamente al menos a una secuencia polinucleotidica de interés;

b) aislar la célula de planta transformada que comprende el casete de expresidon
génica; y

c) producir una célula de planta transgénica que comprende el promotor
polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz enlazado operativamente
al menos a una secuencia polinucleotidica de interés.

20. El método de acuerdo con la reivindicacion 19, en donde la transformacion de
una célula de planta se realiza con un método de transformacidn de planta.

21. El método de acuerdo con la reivindicaciéon 20, en donde el método de
transformaciéon de plantas se selecciona del grupo que consiste de un método de
transformaciéon mediado por Agrobacterium, un método de transformacidon bioldgica, un
método de transformacion de carburo de silicio, un método de transformacion de
protoplastos y un método de transformacién de liposoma.

22. El método de acuerdo con la reivindicaciéon 19, en donde la secuencia
nucleotidica de interés se expresa constitutivamente a través de la célula de planta

transgénica.
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23. El método de acuerdo con la reivindicacion 19, en donde la secuencia
nucleotidica de interés se integra establemente en el genoma de la célula de planta
transgénica.

24. El método de acuerdo con la reivindicacién 19, el método comprende las
etapas de:

e) regenerar la célula de planta transgénica en una planta transgénica y

f) obtener la planta transgénica, en donde la planta transgénica comprende el
casete de expresion génica que comprende el promotor polinucleotidico bidireccional
sintético de ubiquitina-3 de arroz enlazado operativamente al menos a una secuencia
polinucleotidica de interés.

25. El método de acuerdo con la reivindicacion 19, en donde la célula de planta
transgénica es una célula de planta transgénica monocotiledénea o una célula de planta
transgénica dicotileddnea.

26. El método de acuerdo con la reivindicacién 25, en donde la célula de planta
transgénica dicotiledénea se selecciona del grupo que consiste de una célula de planta de
Arabidopsis, una célula de planta de tabaco, una célula de planta de soya, una célula de
planta de canola y una célula de planta de algodén.

27. El método de acuerdo con la reivindicacion 25, en donde la célula de planta
transgénica monocotileddnea se selecciona del grupo que consiste de una célula de planta
de maiz, una célula de planta de arroz, una célula de planta de Brachypodium y una célula
de planta de trigo.

28. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacion 19, el polinucledtido bidireccional sintético de ubiquitina-3
de arroz comprende la SEC ID NO:1.

29. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 19 que comprende una primera secuencia polinucleotidica

de interés enlazada operativamente al extremo 3’ del promotor polinucleotidico



Solicitud de patente No. NC2017/0003326
Examen de Forma

Oficio 5796

COL0-10975-841-393-3

bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz que comprende la SEC ID NO:1.

30. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacion 19 que comprende una segunda secuencia polinucleotidica
de interés enlazada operativamente al extremo 5 del promotor polinucleotidico
bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz que comprende la SEC ID NO:1.

31. Un método para expresar una secuencia polinucleotidica de interés en una
célula de planta, el método comprende la introduccion de la secuencia polinucleotidica de
interés en la célula de planta enlazada operativamente a un promotor polinucleotidico
bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz.

32. El método de acuerdo con la reivindicacion 31, en donde la secuencia
polinucleotidica de interés enlazada operativamente al promotor polinucleotidico
bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz se introduce en la célula de planta por un
método de transformacién de planta.

33. El método de acuerdo con la reivindicacién 32, en donde el método de
transformacién de planta se selecciona del grupo que consiste de un método de
transformaciéon mediada por Agrobacterium, un método de transformacion bioldgica, un
método de transformacion de carburo de silicio, un método de transformacion de
protoplastos y un método de transformacion de liposoma.

34. El método de acuerdo con la reivindicaciéon 31, en donde la secuencia
polinucleotidica de interés se expresa constitutivamente a través de la célula de planta.

35. El método de acuerdo con la reivindicacion 31, en donde la secuencia
polinucleotidica de interés se integra de manera estable en el genoma de la célula de
planta.

36. El método de acuerdo con la reivindicacion 31, en donde la célula de planta
transgénica es una célula de planta monocotiledénea o una célula de planta
dicotileddénea.

37. El método de acuerdo con la reivindicacion 36, en donde la célula de planta
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dicotileddnea se selecciona del grupo de una célula de planta Arabidopsis, una célula de la
planta de tabaco, una célula de la planta de soya, una célula de la planta de canola y una
célula de la planta de algoddn.

38. El método de acuerdo con la reivindicacién 36, en donde la célula de planta
monocotiledénea se selecciona del grupo que consiste de una célula de la planta de maiz,
una célula de la planta de arroz, una célula de la planta Brachypodium y una célula de la
planta de trigo.

39. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 31, el polinucleétido bidireccional sintético de ubiquitina-3
de arroz comprende la SEC ID NO:1.

40. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacidon 31 comprende una primera secuencia polinucleotidica de
interés enlazada operativamente al extremo 3’ del promotor polinucleotidico bidireccional
sintético de ubiquitina-3 de arroz que comprende la SEC ID NO:1.

41. El promotor polinucleotidico bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz de
acuerdo con la reivindicacién 31 que comprende una segunda secuencia polinucleotidica
de interés enlazada operativamente al extremo 5 del promotor polinucleotidico

bidireccional sintético de ubiquitina-3 de arroz que comprende la SEC ID NO:1.
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