Sefor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente NC2016/0001034

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

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 22 de agosto de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 13025, notificado por fijacion en lista el 5 de septiembre de 2017, para

lo cual pedi plazo adicional el 30 de noviembre de 2017.

. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado

titulado “REIVINDICACIONES MODIFICADAS RESPUESTA A013025” conformado por 4

reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 2 a4y 6 a 14.
2. Se incluyd la nueva Reivindicacion 4.
3. Se modificé el predmbulo de la antigua Reivindicacion 1 y ahora se especifica que

el objeto de la invencién corresponde a “El DNA promotor de acuerdo con las SEQ ID NO:

20SEQID NO: 4”.

4, En la nueva Reivindicacién 2 (antigua 5) se ha incluido el fragmento “que

comprende el promotor de DNA unido operativamente” y se ha eliminado el fragmento
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“transgén de eficiencia en el uso de nitrédgeno, transgén de eficiencia del uso de agua,
transgén de calidad nutricional, transgén de proteina de union a ADN y transgén de

marcador seleccionable”.

5. Se modificé el predmbulo de la antigua Reivindicacién 15 (nueva Reivindicacién 3),

especificando que el método reivindicado es para transformar una célula vegetal.

6. Se ha incluido la nueva Reivindicacién 4, soportado del parrafo 2 de la pagina 45 al

parrafo 1 de la pagina 46 de la descripcién.

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion

contenida en la solicitud inicial.

. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a las objeciones del Examinador en contra de la antigua
Reivindicacion 1, segun la cual esta no es clara por i) supuestamente no definir las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn, ni concisa por ii) referirse a un de
manera general a un “transgen”, se desea poner de presente que la Reivindicacidon
objetada ha sido modificada y ahora esta dirigida directamente a un DNA promotor
plenamente caracterizado por sus posibles secuencias. Teniendo en cuenta la

modificacion mencionada, se da por superada esta objecién.

2. Con respecto a la objecion del Examinador en contra de las antiguas
Reivindicaciones 1 a 3 por supuestamente no ser claras al afirmar que el casete de
expresion génica comprende una region requladora “aguas arriba”, se desea poner de
presente que tal expresion fue eliminada de la Reivindicacion 1, y que de igual manera las
antiguas Reivindicaciones 2 y 3 fueron retiradas del capitulo reivindicatorio modificado.

De esta manera se da por superada cualquier objecion al respecto.

3. Con respecto a la objecion del Examinador en contra de la antigua Reivindicacién 5,
segln la cual esta no tenia sustento en la Descripcién al reclamar trasngenes
supuestamente sin evidencia técnica, se desea poner de presente que tal y como se
menciond en el numeral | del presente memorial, el alcance de la Reivindicacion objetada
se limitd a un tansgén que confiere resistencia a insecticidas. Teniendo en cuenta la

modificacion realizada, se da por superada esta objecion.



4. Con respecto a la objecion del Examinador en contra de la antigua Reivindicacion 8,
segun la cual esta no define correctamente el vector de expresion reclamado, se desea
poner de presente que tal y como se mencioné en el numeral | del presente memorial,
esta Reivindicacion fue eliminada, por tanto se da por superada cualquier objecion

relacionada.

5. Con respecto a la objecion del Examinador en contra de las antiguas
Reivindicaciones 15 y 16, segun la cual estas no son claras por no definir el método
reclamado a partir de sus caracteristicas técnicas esenciales y referirse a un paso exento
de patentabilidad, se desea poner de presente que la antigua Reivindicacion 16 fue
retirada y de la antigua Reivindicacién 15 fue eliminado el fragmento referente producir y
regenerar una planta transgénica. Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas esta

objecion se debe dar por superada.

. EN CUANTO A MATERIA NO PATENTABLE

Con respecto a la objecidn del Examinador en contra de las antiguas Reivindicaciones 9 a
14, segun la cual estas hacen referencia a materia no patentable, se desea poner de
presente que tal y como se menciond en el numeral | del presente memorial dichas
reivindicaciones fueron eliminadas del capitulo reivindicatorio modificado. Teniendo en

cuenta esta modificacion se da por superada esta objecidn.

V. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador determind 2 documentos como relevantes para realizar el anadlisis de

patentabilidad de la presente patente de invencion:

1. D1, referido al documento US20100088786 titulado “Leaf-specific chlorophyll a/b
binding protein gene promoter from oil palm” que se relaciona con divulga la secuencia
promotora de la proteina de union a la clorofila a/b de fotocaptacion pGWLSO01 aislada de
la hoja de palma de aceite. Este promotor permite la manipulacidn de hojas de palma de
aceite para la produccién de productos de alto valor agregado a través de herramientas de

ingenieria genética.

2. D2, referido al documento US5639952 titulado “Dark and light regulated
chlorophyll A/B binding protein promoter-regulatory system” que se relaciona con divulga
un gen que codifica una proteina de unién a la clorofila a/b (Cab) aislado de una biblioteca

genodmica de maiz. El sistema promotor/regulador de este gen funciona activamente en el



control de la expresion del gen Cab en condiciones de oscuridad y en la mejora de la

expresion génica en condiciones de luz.

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

1. En primer lugar se desea resaltar que de acuerdo con el examen de patentabilidad
llevado a cabo por el Examinador, la presente solicitud cumple a cabalidad con el requisito

de novedad.

2. Con respecto a la objecidon del examinador en contra del nivel inventivo de Ila
presente solicitud, se desea poner de presente que el capitulo reivindicatorio se ha
modificado a fin de especificar que el objeto de la invencién comprende El DNA promotor
de acuerdo con las SEQ ID NO: 2 o SEQ ID NO: 4, las cuales no han sido anticipadas por el
arte previo. Por tanto los documentos citados no brindan ninguna evidencia para llegar a

la invencion reclamada y por tanto esta se debera considerar inventiva.

3. Por otra parte, se desea aclarar que los métodos reclamados en las nuevas
Reivindicaciones 3 y 4 de la presente solicitud comprenden un paso, especificamente,
introducir un dcido nucleico en una célula vegetal, dado que este método comprende
multiples técnicas y condiciones que son perfectamente intercambiables y utilizadas de
acuerdo con la discrecidon de la persona medianamente versada en la material (por
ejemplo, transformacidn mediada por Agrobacterium, transformacién balistica, mediada
por lipidos transformacion, etc.), logrando de igual manera los mismos efectos esperados

de la presente invencion.

4. Se concluye entonces que el DNA promotor reclamado en la presente solicitud no
ha sido divulgado por D1 o D2 y dichos documentos tampoco serian suficientes para que
una persona versada en la materia llegara a la invencidn reclamada por tanto, se concluye
qgue la presente solicitud cumple a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel

inventivo.

Concesion de solicitudes equivalentes

El mérito investigativo de la presente invencidn ha sido reconocido por otras oficinas de
patentes del mundo, las cuales han otorgado patentes para invenciones equivalentes. Tal
es el caso de la Oficina de Patente de Estados Unidos, la cual han emitido una notificacion

de aceptacién para la solicitud equivalente US9650641B2.



A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada pais es auténomo de
conceder o negar una solicitud luego de la realizacion del estudio de fondo, es claro que el
hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invencidn hayan sido reconocidos por
varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que
(i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es
realizado por personas con conocimientos técnicos en el drea de interés que son
consideradas personas idéneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una
invencion y que (ii) los resultados de los examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencién, tal

como se sefiala en el articulo 46 de la Decision 486:

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podrd requerir el informe de expertos o de
organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren idéneos, para que emitan opinion
sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrd

requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no excederd de 3
meses, uno o mds de los siguientes documentos relativos a una o mds de las solicitudes
extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invencion que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados

respecto a esa solicitud extranjera;

(..)

La oficina nacional competente podrd reconocer los resultados de los examenes referidos
en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de

patentabilidad de la invencion” (Negrilla fuera del texto).

VI. PETICION

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién de

Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.



VII. ANEXOS

1. Capitulo Reivindicatorio modificado (“Reivindicaciones modificadas respuesta

A013025) conformado por 4 reivindicaciones;

Sefior Director,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd

T.P. 114.908
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