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(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, 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 legal previsto en el

articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

l. En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me

permito adjuntar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad

al Capitulo Reivindicatorio presentado originalmente el 03 de agosto de 2022. Asi entonces,

en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2,3y 9 a 17,

- se agregan las Reivindicaciones 7 a 13, que encuentran soporte en las Paginas 21,
24,26y 27 del Capitulo Descriptivo;

- se modifica la Reivindicacion 1 eliminando el literal (a) e incluyendo “que
comprende al menos 50 nucledtidos contiguos” en el literal (¢);

- se ajustan la numeracion y las dependencias a lo largo del Capitulo

Reivindicatorio.
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Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a
cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna
manera implican una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida
en la solicitud original. Por el contrario, corresponden a una drastica limitacion de la materia

inicialmente reclamada.

2. a- 1) El Despacho sefiala que el objeto de las Reivindicaciones 1 a 8 no es
patentable, considerando que, a pesar de que su preambulo reclama una molécula de ADN
recombinante, dicho producto comprende cualquiera de las secuencias SEQ ID NO: 1 a 20,
las cuales segiin se menciona en el Capitulo Descriptivo corresponden a partes de “genes con
preferencia por la expresion en el polen” 1os cuales fueron identificados de las bases de datos
de transcriptomas de Zea mays mediante bioinformatica y, consecuentemente, corresponden

a material biologico aislado tal cual como se encuentra en la naturaleza.

Ademas, las moléculas variantes con hasta 85% de identidad con las secuencias de referencia,
resultan especulativas en su estructura y funcion, por lo que, en ausencia de caracteristicas
técnicas especificas, las estructuras dentro del porcentaje de identidad sefialado no son
diferenciables de cualquier alternativa de origen natural aislable, por lo que tampoco se

consideran invenciones.

De forma similar, el Despacho considera que las Reivindicaciones 9 a 14 tampoco son
patentables, ya que corresponden a una célula de planta, una planta o una semilla, las cuales
se encuentran exceptuadas de patentabilidad. Por otro lado, la materia reclamada en las
Reivindicaciones 15 a 17 tampoco es patentable, ya que se refieren a un método para para la
produccion de un producto basico que comprende las etapas de “obtener una planta
transgénica’y “producir el producto basico” (para el caso de las Reivindicaciones 15y 16)
o “cultivar una planta” (para la Reivindicacion 17) , las cuales corresponden al crecimiento
de una planta y a la produccion de sus frutos que, no implican ningun tipo de intervencion
humana y, por lo tanto se identifican como procesos esencialmente biologicos relativos a la
reproduccion de variedades vegetales que se consideran materia exceptuada de

patentabilidad.

b- 1) En respuesta a este punto, me permito llamar la atencion del Despacho
a las modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto como
mencioné en el primer punto de este memorial. Particularmente, se eliminaron las
Reivindicaciones 2, 3y 9 a 17 y se modificéd la Reivindicacion 1 eliminando el literal (a) e

incluyendo “que comprende al menos 50 nucleotidos contiguos” en el literal (c). Por otro
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lado, se agregaron las Reivindicaciones 7 a 13. Por lo tanto, considero superadas las
objeciones relacionadas, particularmente las relacionadas con materia no considerada

invencion.

i1) Sin perjuicio de las modificaciones realizadas, y en relacion con las
objeciones sobre las Reivindicaciones 1 a 8, me permito mencionar que las mismas no se
encuentran dirigidas a moléculas de ADN halladas en la naturaleza. En especial porque
dichas reivindicaciones requieren que las SEQ ID NOs: 1 a 20 estén enlazadas de manera

operativa a una molécula de ADN pasible de transcripcion heterologa. Asi, como una

persona medianamente versada en la materia entenderia y como se describe explicitamente
en la Parrafo [69] del Capitulo Descriptivo, “el termino «heterologo» hace referencia a la
combinacion de dos o mas moléculas de ADN cuando una combinacion de ese tipo no se

encuentra normalmente en la naturaleza. Por ejemplo, las dos moléculas de ADN pueden

derivar de especies diferentes y/o las dos moléculas de ADN pueden derivar de genes

diferentes, p. ej., genes diferentes de la misma especie o los mismos genes de especies

diferentes. Por lo tanto, un elemento regulador es heterdologo con respecto a una molécula
de ADN pasible de transcripcion y enlazada de manera operativa si una combinacion de ese

tipo normalmente no se encuentra en la naturaleza, es decir, la molécula de ADN pasible de

transcripcion_no _se produce de manera natural en enlace operativo con el elemento

regulador.” (subrayado fuera de texto).

En consecuencia, las moléculas de ADN recombinante reclamadas son estructuralmente

diferentes de cualquier otra molécula de ADN ya existente y no reclama moléculas

encontradas en la naturaleza. En el contexto del Capitulo Reivindicatorio Modificado, es
relevante notarlo, ya que las secuencias de ADN reclamadas, i.e., las SEQ ID NOs: 1 a 20,
proporcionan un efecto técnico inesperado al conferir un patrén tinico de expresion espacial
y temporal cuando se enlazan operativamente a la molécula de ADN pasible de transcripcion
heterdloga. Antes de la presente solicitud, las SEQ ID NOs: 1 a 20 reclamadas actualmente
no habian sido enlazadas de manera operativa con moléculas de ADN pasible de
transcripcion heterologa, y el patron de expresion espacial y temporal inventivo no habia sido

conferido a una molécula heter6loga.

Sin perjuicio de lo anterior, es relevante mencionar que la reivindicacién de una secuencia
que estd enlazada de manera operativa a una molécula de ADN pasible de transcripcion
heter6loga, tal como se encuentra en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, ha sido
considerada como aceptable por la SIC en casos similares del solicitante (Expediente No.

NC2020/0016038). Por tanto, es evidente que la posicion adoptada en el presente tramite por
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el Despacho, desconoce precedentes relevantes sobre la claridad y consecuente admisibilidad
de este tipo de reivindicaciones en Colombia, demostrando que se estan utilizando criterios

inconsistentes para analizar las solicitudes de patentes.

3. Finalmente, y solo a titulo ilustrativo no vinculante, me permito destacar que se ha
concedido el privilegio de patente para el concepto inventivo comprendido por la presente
solicitud en Chile (patentes 69335, 71465, 71466, 71467, 71469, 71471, 71470 y 71472) y
Estados Unidos (patentes 11,932,863 y 18/438,998). Si bien es cierto que las concesiones de
patentes en oficinas de otros paises no son vinculantes, en tanto que no obligan de manera
alguna a la SIC a tomar una decision en el mismo sentido, si considero que dichas
concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia
revindicada, ya que los criterios de evaluacion y estudio aplicados para concluir la aceptacion

de dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

4. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a
realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa
de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con
los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decision 486 y por consiguiente solicito

respetuosamente que el Despacho proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

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

Anexos:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones;

- Pago por concepto de examen adicional.
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