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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, en atencién a su oficic No. 8919

notificado por fijacién en lista del 3 de junio de 2011, atentamente me permito dar
repuesta al mismo de la siguiente manera:

CLARIDAD DEL CAPITULO DESCRIPTIVO Y REIVINDICATORIO

Su Despacho establece que a lo largo del capitulo descriptivo no existe
informacion suficiente para que la invencion pueda ser comprendida y replicada por
un tecnico medio y que a su vez el capitulo reivindicatoric no esta definido
claramente y presenta inconsistencias con la materia divulgada en la descripcién. En
particular, se afirma que la memoria carece de revelacién adecuada del objeto de
invencion 1) especies de Cu|.tiVOS de plantas que comprenden el evento transgénico;
2) los genes blancos que pueden ser inhibidos por el ARNds; y 3) diversas plagas.

Al respecto, el solicitante quiere poner de presente que los métodos de
incorporacion de eventos transgénicos en una variedad de planta son procesos
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rutinarios y bien conocidos en el arte. Ademas, la persona versada en la materia
podria reconocer qué constituye un gen esencial para la supervivencia de
organismos de plagas. Por ejemplo, la memoria descriptiva en las paginas 10-11y
26-27 de la solicitud internacional describe una variedad de genes y vias metabdlicas
que son esenciales en insectos y que podrian ser identificados usando supresion con
ARNds. De la misma maneré, el ejemplo 1 demuestra que los ARNds que se dirigen
a un amplio rango de genes esenciales son efectivos en matar los organismos de
plagas. De esta forma, el técnico en la materia podria por lo tanto facilmente

comprender y ser capaz de reproducir la invencién que se reivindica.

En relacion a la diversidad de plagas, se hace notar que la memoria describe
en forma completa el alcance de las plagas reivindicadas, por ejemplo en la pagina 2,
lineas 29-31 de la solicitud internacional y mas especificamente en los ejemplos. Sin
embargo, el solicitante modifica el pliego reivindicatorio de la presente solicitud,
especificando la plaga a una plaga de insectos y dirigiendo la invencién a un método
de control de dichas plagas. -

EXCLUSION DE LA PATENTABILIDAD

Ese Despacho objeta las reivindicaciones 1, 12 y 14-18 dirigidas a una planta,
productos obtenidos de la misma, y un proceso esencialmente biolégico con base en

las excepciones a la patentabilidad contempladas en el Articulo 20 de la Decision
486.

Sin embargo, el soligitante respetuosamente aclara que el nuevo capitulo
reivindicatorio presenta métodos de control que no presentan materia natural sino
modificadas y productos primarios NO vivos, es decir, no comprenden un
organismo vivo tal y como se encuentra en la naturaleza y por lo tanto deben
ser patentables. En particular, comprenden uno o mas transgenes heterdélogos. Por
ello, un especialista en el arte comprendera rapidamente que la materia aqui
reivindicada es el producto de la manipulacion mediante ingenieria genética
molecular y claramente, es necesaria la intervencién humana para lograr la solucién
propuesta por la solicitud.
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Asi entonces, las reivindicaciones modificadas que presento junto con este memorial
superan ias objeciones por claridad y excepciones a la patentabilidad. No obstante,
en el evento que ese Despacho considere que deben realizarse modificaciones
adicionales a la materia reivindicada con el objeto de cumplir con los requisitos de
patentabilidad, solicito se haga uso la facultad otorgada segtn el numeral 1.2.2.3 del
titulo X de la Circular Unica en cuanto a la notificacion de no patentabilidad.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho
sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continte con su
tramitacion.

ANEXOS
Capitulo reivindicatorio con 14 reivindicaciones.

Formato de modificaciones

Recibo de pago por modificaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un metodo para controlar una infestacidon por insectos plaga en piantas
CARACTERIZADO PORQUE comprende expresar en una planta un ARNds para suprimir un
gen esencial en un insecto plaga blanco y un plaguicida que presenta actividad biologica
contra dicho insecto plaga blanco.

2. E!' método de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO PORQUE dicha planta es una
planta seleccionada del grupo que consiste en plantas de alfalfa, eneldo, manzana,
albaricogue, alcaucil, arrGgula, esparrago, avocado, banana, cebada, poroto, yute,
zarzamora, arandano, brécoli, repollo de Bruselas, col, canola, cantalupe, zanahoria, casava,
coliflor, apio, cereza, cilantro, pomelo, clementina, café, mani, algodén, pepino, abeto
Douglas, berenjena, endivia, escarola, eucalipto, hinojo, higo, calabaza, uva, anana, rocio de
miel, jicama, kiwi, lechuga, puerro, limon, lima, pino Loblolly, mango, melén, hongo, nuez,
avena, okra, cebolla, naranja, una planta ornamental, papaya, perejil, arveja, durazno, mani,
pera, pimienta, caqui, pino, pifia, ptatano, ciruela, granada, acero, papa, calabaza, membrillo,
pinc radiado, radicheta, rabano, frambuesa, arroz, centeno, sorgo, pino del sur, soja,
espinaca, zapalio, frutila, remolacha, cafia de azlcar, girasol, batata, goma dulce,
mandarina, té, tabaco, tomate, pasto, una vifia, sandia, trigo, fiame y repollito.

3. E!' método de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho gen esencial es un
gen blanco que codifica una proteina cuya funciéon predicha se selecciona del grupo de
funciones que consiste en formacién de los musculos, formacion de la hormona juvenil,
regulacion de la hormona juvenil, regutacién y transporte de iones, sintesis de enzimas
digestivas, mantenimiento del potencial de la membrana celular, biosintesis de aminoacidos,
degradacién de aminoacidos, formaciéon del esperma, sintesis de feromonas, percepcion de
feromonas, formacion de las antenas, formacion de las alas, formacién de ias patas,
desarrollo y diferenciacion, formacion de los huevos, maduracion de las larvas, formacion de
las enzimas digestivas, sintesis de hemolinfa, mantenimiento de la hemolinfa,

neurotransmision, division celular, metabolismo energético, respiracién, y apoptosis.

4. El método de la reivindicacién 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho plaguicida es un
agente seleccionado del grupo que consiste en una patatina, una proteina insecticida de
Bacillus thuringiensis, una proteina insecticida de Xenorhabdus, una proteina insecticida de

Photorhabdus, una proteina insecticida de Bacillus laterosporous y una proteina insecticida
de Bacillus sphearicus.



5. El método de la reivindicacion 4, CARACTERIZADO PORQUE dicha proteina insecticida
de Bacillus thuringiensis se selecciona del grupo que consiste en una Cry1, una Cry3, una
TIC851, una CryET70, una Cry22, una proteina insecticida binaria CryET33 y CryET34, una
proteina insecticida binaria CryET80 y CryET76, una proteina insecticida binaria TIC100 y
TIC101, y una proteina insecticida binaria PS149B1.

8. El meétodo de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho insecto plaga se
selecciona del grupo que consiste en un lepidoptero plaga, un coleéptero plaga, un
hemiptero plaga y un diptero ptaga.

7. El método de la reivindicacion 6, CARACTERIZADO PORQUE dicho coleéptero plaga se
selecciona del grupo que consiste en una especie de Diabrotica, un escarabajo de la papa
de Colorado (CPB, Leptinotarsa decemiineata) y un escarabajo rojo de la harina (RFB,
Tribolium castaneum); dicho lepidéptero plaga se selecciona del grupo que consiste en el
taladro del maiz europeo (ECB, Ostrinia nubilalis), la oruga cortadora negra (BCW, Agrotis
fpsffon), la oruga de las mazorcas de maiz (CEW, Helicoverpa zea), la oruga marchadora de
otofic (FAW, Spodopfera frugiperda), el gorgojo de los copos de algodén (BWV, Anthonomus
grandis), los gusanos de seda (Bombyx mor)) y Manduca sexfa; y dicho hemiptero plaga es
una chinche Lygus.

8. El método de la reivindicacion 7, CARACTERIZADO PORQUE dicha especie de

Diabrotica se selecciona del grupo que consiste en Diabrotica virgifera, Diabrotica barberi y
Diabrotica undecimpunctata.

9. Un método para inhibir la alimentacion de un insecto plaga blanco con una dieta |
CARACTERIZADO PORQUE comprende proveer en dicha dieta de dicho insecto plaga
blanco un gen esencial de dicho insecto plaga blanco y un plaguicida que presenta actividad
biolégica contra dicho insecto plaga blanco en una cantidad capaz de inhibir la plaga.

10. El método de la reivindicacion 9, CARACTERIZADO PORQUE dicha dieta se selecciona
del grupo que consiste en una célula vegetal, una pluralidad de células vegetales, un tejido

vegetal, una raiz de una planta, una semilla de una planta y una planta cultivada a partir de
una semilia de una planta.

11.Un método para mejorar el rendimiento de un cultivo, CARACTERIZADO PORQUE
comprende expresar en una planta un ARNds para suprimir un gen esencial en un insecto
plaga blanco y un plaguicida que presenta actividad biclogica contra dicho insecto plaga
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blanco, donde dicha infestacion de plaga es reducida o eliminada y donde el rendimiento de
dicho cultivo que comprende ARNdSs y el plaguicida, mejora.

12. Un producto primaric o un producto derivado comercial no vivo CARACTERIZADO
PORQUE ha sido producido a partir de plantas que comprenden un ARNds para suprimir un
gen esencial en un insecto plaga blanco y un plaguicida que presenta actividad biologica
contra dicho insecto plaga blanco , donde dicho producto primario o producto derivado
comercial comprende una cantidad detectable de un gen que codifica dicho ARNds.

13. El método de la reivindicacién 2, CARACTERIZADO PORQUE dicho ARNds esta en las
celulas de dicha planta, y dicho plaguicida comprende un tratamiento para semillas.

14. El método de la reivindicacion 13, CARACTERIZADO PORQUE las células de dicha
planta comprenden dicho ARNds y dicho plaguicida.



