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1. Yo, Emilo FERRERO, obrando como apoderado del solicitente en el asunto antes

Identificado, me refiero &l oficlo nimero 5581 notificade por fijacién en lista el 25 de Mayo de 2006.

2. Medlante memorial radicado el 17 de agosto de 2008 solicité un plazo de treinta (30) dias
para dar respuesta al oficio No.5591, previo pago de la tasa correspondiente.

3. Mediante el oficlo nimero 5581 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presente
0 solicitud de patente:

4, Atiendo a las observaciones realizadas mediante el oficlo nOmero 5591 de la manera
siguiente:

En primer lugar, presento nuevo capltulo reivindicatorio compuesto por dlecisiete (17)
relvindicaclones en el cual se ha delimitado claramente la materia reivindicada, con el fin de superar
las objeciones efectuadas por el Examinador. Sin embargo, antes de demostrar c6mo se han
superado dichas objeciones, procederd a referirme a la materia relvindicada en cada una de las
nuevas reivindicaciones:

NIT B80.041.387-3
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4.1. Nuevo pllago relvindicatorio.

Relvindicaclones 1-8

Las reivindicaciones 1-6 estan dirigidas a células vegetales de algodon resistente a los insectos. En
particuler, la nueva relvinclacién 1 se reflere a una célula vegetal de algodon resistente a los
insectos la cual se ha depositado con la American Type Culture Collection bajo el nimero de
acceso PTA-2518. Asl mismo, la reivindicacién 2 se refiere a una célula vegetal de algoddn
resistente a los insectos que tiene un genoma que comprende un Inserto de ADN que codifica para
Cry2Ab y une el ADN que tlens las secusnclas SEQ ID Nos: 14-18.

Por otro lado, la reivindicacién 3 se refiere a una célula vegetal de algoddn con un genoma que
comprende un Inserto de ADN que codifica para CRy2AB y ADN y que tiene las secuencias de
nuciedtidos SEQ ID Nos: 11y 12.

La relvindicaclén 4 limita la célula vegetal de algodon de las reivindicaciones 2 o 3 a aquella en
donde el ADN gendémico es capaz de producir al menos un amplicon de al menos 1.5 Kb cuando se
utilizan inlcladores con las secuencias SEQ ID NO: 34 y SEQ ID NO: 38. Asl mismo las
reivindiciaclones 5 y 8 dependientes de la reivinclacién 4 se refleren a células homocigotas y
heterocigotas respactivamente.

Relvindicaclén 7

La reivindicacion 7 esta dirigida @ un método para producir una planta de algodén resistente a los
insectos donde una de las plantas utiliizadas pera el cruce asl como la progenie darivada del cruce
comprendae las secuencias de nucledtidos SEQ ID Nos 14-18.

Relvindicaclones 8-11

Las reivindicaciones 8-11 estan dirigidas a una molécula de ADN aislada que comprende varias
secuencias. Las secuencias reivindicadas comprenden nuevas secuencias de unién de ADN que
no fueron reveladas con anterloridad. Estas nuevas secuencias se pueden utllizar como Iniciadores
o sondas con el propdsito de detectar el evento MON15885.
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Relvindicaclones 12-15

Las reivindicaciones 12-15 estén dirigidas a métodos para detectar la presencia de [a insercion
MON15885 mediante la deteccidn de la presencia de un amplicon que es dlagndstico para el
evento MON15885 o mediante la deteccién de la hibridizacion de una sonda a una muestra de
tejido de algodén la cual hibridiza bajo condiciones de hibridizacion estrictas a una o méas
sacuencias de unlon.

Relvindicaclones 18 y 17

Las relvindicaciones 16 y 17 estén dirigidas a un kit para la deteccién de ADN que comprende o un
polinuciettido que hibridiza a una o m#s secuencias de unién o &l menos 15 nucledtidos de las
secuencias del amplicon o complementos de los mismos.

Una vez explicada, reivindicacion por relvindicacién, la materia objeto de la presente Invencién,
procederé a referirme a cada una de las objeciones efectuadas por el Sefior Examinador.

42, Claridad
Antigua relvindicacién §.

La nueva relvindicacién 7 comresponde a ia antigua relvinciacién 5 se refiere a un método para

producir una planta de algodén l@dhnta el cruce de una planta resistente -a. los Insectos que

comprende las secuenclas de nucledtidos SEQ ID Nos: 14-18 con ofra planta de algoddn

o obteniéndose al menos una progenie y luego seleccionar la progenle que es resistents a insectos y
que comprende secuaencias de nucledtidos SEQ ID Nos: 14-18.

De acuerdo a lo anterior, quieroc poner de presente a su Despacho que el método relvindicado no es
un proceso esenciaimente biolégico ya que se relaciona con un método especifico de reproduccién
selectiva de plantas de algodén que comprenden el evento MON15885 y que por lo tanto no sucede
de manera espontinea en la naturaleza,

Asl, las plantas de algodén designadas como MON15885 contienen dos transgenes derivados de
B. thuringlensis, cryl.Ac y cry2Ab. La presencia del gen cry2Ab en MON15985 (también conocido
como “Boligard 11") mejora la efectividad de dicho algodén en contra de los insectos.
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Por otro lado, la presencia del segundo transgen también ayuda a reducir la probabilidad de
desarrollo de una pesta de Insectos que sea resistenta a proteinas cristalinas de B. thuringlensis.
Asl, es claro que la planta de algodén resistente a los insectos utllizada para el cruce es una nueva
planta de algoddn que posee resistencla mejorada a los Insectos.

Adicionaimente, el método de Ia relvindicacién 7 también se relaciona con la etapa de seleccionar la
progenie que comprende la secuencia de nucledtidos SEQ ID Nos: 14-18 cuya sacuenclas son
nuevas secuenclas de unién de ADN gendmico-transgénico debido a la Insercién transgénica.

Dichas secuencias de unién no se presentan naturaimente ya que la Inserclén de transgenes cryl
Ac y cry2AB en el genoma de una planta no ocurre de forma natural. Por lo tanto, la relvinclacién 7
hace referencla a un método novedoso e inventivo y no a un proceso esenciaiments blolégico.

Antigua relvindicacién 8

La reivindicacién 8 ha sldo eliminada. Las nuevas reivindicaciones 8-11 eatan dirigidas a moléculas
de ADN aisladas caracterizadas por secuencias especificas, es decir, definiendo las caracteristicas
estructurales.

Antigua relvindicacién 11

La antigua relvindicacién 11 comesponde a las nuevas reivindicaciones 12 y 13 donde el paso {(c)
especifica lo que esta siendo detectado. Es decir, al hacer refarencla especifica al par iniciador
utlizado para la amplificacién del ADN asl como el amplicon que esta slendo detectado las nuevas
“ reivindicaciones 12 y 13 caracterizan especificamente los métodos para la deteccitn de la
prasencia de la insercién de MON15985 an los tejldos de algoddn.

Antigua relvindicaclén 13

La antigua relvindicacion 13 comresponde a la relvinclacion 15. Asl, la novedad y el nivel inventivo
del método reivindicado depende de la sonda de polinuciectidos que hibridiza a una o mas
secuencias de union especificaments identificadas que son diagnéstico para el evento MON15885.
De acuerdo con lo anterior, es obvio para una persona versada en la materia que una sonda de
polinucleotidos que hibridiza bajo condiciones de hibridizacién severas con una 0 mas secuenclas
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de unién tendria una secuencla que es complementaria con una o més secuencias de union de tal
forma que la sonda de polinuclaotidos esté definida por sus propias caracteristicas.

Relvindicaclén 14

La antigua reivindicacién 14 cormasponde a la nueva relvindicacién 18. Esta reivindicacién revela un
kit que comprende una sonda de polinuciedtido. Dicha sonda, esté definida adicionaimente como
aquella que hibridiza bajo condiclones severas de hibridizacion con una 0 més secuencias de union.
Como se Indicod anteriormente, dicha sonda tendria una secuencia que es complementaria con una
0 més secuencias de interseccién y que se deflne de forma inequivoca. De tal forma que la nueva
reivinclacién 16 se encuentra definida por los elementos que la constituyen.

Relvindicaclén 15

La nueva relvindicacién 17 commesponde a la antigua relvindicaclén 15 y se refiere a un kit que
comprende una molécula de ADN alslada que tlene al menos quince nucleétidos de las secuencias
SEQ ID NO:11 o SEQ ID NO:12 o sus complementos y una sacuencla de union entre el ADN de
inserto y de flanqueo de MON15985. Adicionaimente quisro poner de presente que esta
relvindicacién define con mayor claridad el alcance de la Invencldn que la antigua reivindicacion 15.

En conclusion, las secuencias SEQ ID NO: 11 y SEQ ID NO:12 delinean los extremos §' y '
respectivamente del inserto en el evento de algodén MON15985 o MON15885X y que ademas
incluye el ADN el cual inmediatamente rodea el inserto en ambos extremos. La SEQ ID NO: 11
comprende la secuencia de interseccion de SEQ ID Nos: 14-16 en un cierto orden mientras que la
SEQ ID NO:12 comprende las secuencias de Intersecclén de SEQ ID Nos: 17-18.

Para estos efectos, adjunto copla de la FIG 1 modificada en la cual se astablece la relacidén entre
dichas secuencias.

De sacuerdo con lo anteriormente expuesto, quierc poner de presente que las nuevas
reivindicaclones establecen un alcance totaimente sustentado en la descripcién y por lo tanto, la
patentabllidad de la presante Invencién se basa en la patentabllidad de las secuencias de unién y
amplicon que son Gnicas para el evento MON15985.
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43, Iinvenciones

Las relvindicaciones 6 y 8 comesponden a las nuevas relvindicaciones 8-11 las cuales estén
dirigidas a moléculas de ADN alsladas que comprenden uno 0 mas secuenciss de unién y/o una
secuencla del amplicon total o parclaimente larga ( o su complemento). Como se indicd
anteriorments, las secuencias de unién de la SEQ ID Nos 14-18 y las secuencias del amplicon de
SEQ ID Nos 11 y 12 no son secuencias que se presentan de forma natural sino que por el contrario
son secuencias para el evento MON15985. Dicho evento incluye modificaclones genéticas y no se
presenta de forma natural.

En conclusién, las nuevas relvindicaciones estan dirigidas a moléculas aisladas de ADN que no
existen en la naturaleza y por lo tanto deben ser consideradas como materia patentable.

Tenlendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones
planteadas por su Despacho a la presente solictud de patente respetucsaments solicho que se
otorgue el privilegio de proteccién de patente.

5. DOCUMENTQS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los siguientes documentos:

5.1. Formulario de modificaciones

5.2. Recibo de pago por valor de $95.000
5.3. Nuevo capltulo relvindicatorio

54. Nueva Figura 1

Bogoté,
‘. Seflora Jefe,
- .
-é‘—ﬂ_&———-—;
EMILIO FERRERQO
T.P.A. No. 31.920

COLO 12748-801-002-1
JOF/JDF/
ID-000040/WPC12746
Cns M-2008-00010875
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

2000-F03
|O SOLICITUD DE:
[ correccién de Error Material B Modificacion a una solicitud
INombre: MONSANTO TECHNOLOGY LLC
'@ Direcclén: 800 North Lindbergh Boulevard,
: St Louis, Missourl 63167, IDENTIFICACION
SOLICITANTE Estados Unidos.de Américe
Naclonalldad o Domiclllo: St Louis, Missourl CC. D NIT D
83167, Estados Unidos de América. ce [ ow O
Lugar de Constitucién: Estado de Delaware, Numero: ___
Estados Unidos de América.
Teléfono: 54808 70 Fax: 5473170
E-mail: clientes@camyp.com
7 IDENTIFICACIO
Nombre: Emilio FERRERO
Direccién: Carrera 4* No. 72-35 c.C. NT
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2118650 (M|
O APODERADO |, . . ce. [ om
-mall: cavelien@cavelier.com
Numero: 438.019 TP 31.829
Nimero de expediente: 02049630

Descripcién de la correccién o modificacién solicltada:
Se presenta nueva figura 1 y nuevo capltulo reivindicatorio con 17 relvindicaciones sobre el cual
solicito se efectue el axamen de patentabilidad de la presents solicitud.

Comprobante de pago No. 08.—71.845 Fecha: 18de iembre de 2008
Anexos

Comprobante de pago de la tasa por $ 85.000

D Poderes, si fuere el caso

D Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean

personas juridicas.

O OO0

NOMBRE: EMILIOFERRERO  FIRMA: 413?—- c—--\)

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.829

=
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REIVINDICACIONES DE REEMPLAZO
38-21 (52211A) CO/11888 0232.00CO00

e

. . | .
Una célula vegetal de ailgodon resistente a insectos, derivada de una planta
~—
n/ en donde la semilla de dicha planta de algodén se ha

n

de algodd v
depositado con el American Type Culture Collection bajo el nimero de &’

acceso PTA-2516.

Una célula de planta vegetal resistente a insecto, que comprende

incorporada en el genoma de la célula de la inlanta un inserto que codifica

Cry2Ab y ADN que tiene Ias secuencias de nucledtido de la SEQ ID NO.14,
o

§EQ-|D..N0:1'_5_/': SEQID NO 1’8’1 SEQ ID NO: 17, y SEQ ID NO: 18. | ;
NT 77

Una célula de planta de algodén resistente a insecto, que comprende
incorporada en un ADN de genoma de célula que codifica Cry2Ab y ADN
que tiene las secuencias de nuclettido de la SEQ ID NO:11 y SEQ ID
NO:12.

.

4.( El insecto resistente a la célula vegetal de algodén de la reivindicacion 2 o

5.

3, en donde el ADN gendmico de dicha célula vegetal de algodén es capaz dp e
de producir al menos un amplicon de aproximadamente 1.5 kb utilizando los U

iniciadores que tienen la secuencia de la SEQ ID NO.34 y SEQ ID NO: 36.

.

.
- La célula vegetal de algodén resistente a insecto de la reivindicacién 4, en
‘\_//

donde dicha célula vegetal de algoddén es homocigota para el@
Cry2Ab.
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La célula vegetal de algodén resistente a insecto de la reivindicacién 4, en
donde dicha célula vegetal de algodén es heterocigota para el insecto

Cry2Ab.

Un método para producir una planta de algodén resistente a insecto que
comprende:

a) Cruzar una planta de algodén resistente a insecto, que comprende
las secuencias de nucledtido de la SEQ ID NO: 14; SEQ ID NO: 15; SEQ ID
NO: 16, SEQ ID NO: 17, y la SEQ ID NO: 18, con una planta de algodén

d
diferente; § é}\

b) contener al menos una planta de progeniA derivada del cruce de (a); Yy
y

c) seleccionar la progenie que es resistente a insecto y comprende las
secuencias de nucleétido de la SEQ ID NO: 14; SEQ ID NO: 15; SEQ ID

NO: 16, SEQ ID NO: 17, y SEQ ID NO: 18.

Una molécula de ADN aislada que comprende la SEQ ID NO: 14, SEQ ID
NO: 15, SEQ ID NO: 16, SEQ ID NO: 17 o SEQ ID NO: 18.

Una molécula de ADN aislada, que comprende al menos 15 nucleétidos de
la SEQ ID NO: 11 O la SEQ ID NO: 12 o sus complementos, y que
comprende una secuencia de unién entre el ADN de insefto y de flangueo
del MON15985 que cuando se utiliza en un procedimiento de amplificacién
del ADN o en un procedimiento de hibridizacién de ADN, se diagnostica

para MON 15985 y la progenia de ésta.
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1.

12.

13.

La molécula de ADN aislado de la reivindicacién B que comprende la SEQ
ID NO: 11 o su complemento, o una porcién de la SEQ ID NO: 11 o su
complemento que comprende una secuencia de unién entre el ADN inserto

y de flanqueo del MON15985,

La molécula de ADN aislado de la reivindicacién 9 que comprende la SEQ
ID NO: 12 o su complemento, o una porcién de la SEQ ID NO: 12 o su
complemento que comprende una secuencia de unién entre el ADN de

inserto y de flanqueo del MON15985.

Un método para detectar la presencia de la insercién de MON15985 en
tejido de algodén que comprende:

a) seleccionar un par iniciador que comprende cad’a___gno al menos 15
nucledtidos de la SEQ ID NO: dﬂﬂ- SEQ ID :8: 12 _ew\cm cada
miembro del par estd en lados opuestos de una secuencia’ dia.gnéstica para
dicha insercién de MON15985;

b) poner en contacto una muestra de dicho tejido de algodén con dicho
par iniciador;

c) Desarrollar amplificacién de ADN y detectar un amplicén que

comprende al menos una secuencia seleccionada del grupo que consiste

B
de la SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO: 15, SEQ ID NO: 16, SEQ ID NO: 17 y\s&

SEQ ID NO: 18.

Un método para detectar la presencia de la insercién de MON159885 en el
tejido de algodén que comprende:
a) seleccionar un par iniciador que comprende cada uno al menos 15

nucledtidos de la SEQ ID NO: 11 o la SEQ ID NO: 12 en donde cada



14.

13.

16.

.—-—-_"——-____—_

J—

B

23}

miembro del par esta {Iados opuestos de W

dicha insercion de MON159885:—

b) poner en contacto una muestra de dicho tejido de algodén con dicho
par iniciador,

c) desarrollar una amplificacién de ADN y detectar un amplicon que
comprende al menos una secuencia seleccionada del grupo que consiste

de la SEQ ID NO: 11 y la SEQ ID NO: 12.

El método de la reivindicacion 12 o 13 en donde dicho par iniciador se
selecciona del grupo que consiste la SEQ ID NO: 26, SEQ ID NO: 27, SEQ
ID NO: 28, SEQ ID NO: 29, SEQ ID NO: 30,.SEQ ID NO: 31, SEQ ID NO:
32, SEQ ID NO: 33, SEQ ID NO: 34, SEQ ID NO: 35y SEQ ID NO: 36.

un método para detectar la presencia de la insercion MON15985 en tejido
de algodén que cofnprende:

a) poner en contacto una muestra de dicho tejido de algodén con una
sonda de poli nucledtido, en donde dicha sonda de poli nucleétido de
hibridiza bajo condiciones de hibridizacién estrictas con una o mas
secuencias de ADN seleccionadas del grupo que consiste de la SEQ ID
NO: 14, SEb ID NO: 15, SEQ ID NO: 186, SEQ ID NO: 17 y SEQ ID NO. 18;
b) someter la muestra y la sonda a condiciones de hibridizacion
estrictas,;

c)  detectar (a hibridizacién de la sonda.

El kit de deteccién de ADN que comprende una sonda de poli nucleétido, en
donde dicha sonda de polinucledtido Ritnidiza bajo condiciones de

hibridizacién estrictas con una 0 mas secuencias de ADN seleccionadas del



17.

grupo que consiste de la SEQ ID NO: 14, SEQ ID NO. 15, SEQ ID NO: 186,
SEQ ID NO: 17, y SEQ ID NO: 18.

Un kit de deteccién de ADN que comprende una molécula de ADN aistado
que comprende al menos 15 nucleétidos de la SEQ ID NO: 11 o LA SEQ ID
NO: 12 o sus complementos, y que comprende una secuencia de unién

entre el ADN de inserto y de flanqueo de MON15985.
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Bogot, D. C.
Doctor
EMILIO FERRERO
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(Apoderado)
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! Evento 001
Actuacibn 430
Oficio -
Folios o 12 8 6 9

Como resultado de la bsqueda de anterioridad y con fundamento en el articulo 46 de la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

El articulo 46 de la Decisidn 486 de la Comisién de Ia Comunidad Andina establece que: “La
oficina nacional competente podréa requerir el informe de experios o de organismos cientfficos o
tecnolGgicos que se consideren idoneos, para que emitan opinidn sobre la patentabilidad de la
invencién, Asimismo, cuando lo estime conveniente, podré requerir informes de ofras oficinas de
propiedad industrial.

‘De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competents, el solicitante proporcionard, en un plazo que no excedera de 3 meses, uno
0 més de los siguientes documentos relativos a una o mas de las solicitudes exiranjeras
referidas total o parcialmente a la misma invencion que se examina:

*...b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecio
a esa solicitud extranjera;...

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado en el
presente articulo la oficina nacional competente denegara la patente.”

Como resultado de la busqueda de anterioridades se enconird que la solicitud en eshidio
comresponde con la solicitud europea y publicada con el nimero WO02100163. El andlisis del
examen de la solicitud extranjera establece como documentos que afecta la patentabilidad del objeto
de la solicitd colombiana los siguientes:

ADAMCZYK, J.J., ET AL.: "Evaluation of Bollgardll (cv. DP50BII) in the
mississippi delta: fleld eficacy against various lepidoptera while profiling
season-long expression of CryiAc and Cry2Ab" PROCEEDINGS OF THE
BELTWIDE COTTON CONFERENCE, HELD JAN. 9-13, 2001, vol. 2, 2001,
pages 835-837, XP008054531

AKIN, D.S., ET AL.: "Field efficacy of cotton expressing tow Insecticidal proteins
of Baclllus thuringiensis" PROCEEDINGS OF THE BELTWIDE COTTON
CONFERENCE, HELD JAN. ©-13 2001., vol. 2, 2001, pages 1041-1043,
XP008054529
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