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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar
respuesta al oficio No. 2255 notificado por fijacion en lista del 11 de febrero de 2011,

estando dentro del término legal de prérroga, en los siguientes términos:

Claridad de las Reivindicaciones

» El sefior examinador establece que la reivindicacion 1 carece de claridad porque no
Se proporciona informacién precisa de la secuencia que codifica 5-enol-
piruvilshiquimato-3- fosfato sintetasa (EPSPS), en particular, indica que la
reivindicacion deberia definir la secuencia que codifica la enzima EPSPS
mencionada para establecer el origen de la secuencia y aclarar que no es una
secuencia salvaje.

En atencion a las objeciones de su Despacho en cuanto a la claridad y concisién de las
reivindicaciones, pongo a consideracion de su Despacho los siguientes comentarios del
solicitante y un nuevo capitulo reivindicatorio que subsana los defectos de claridad.



El solicitante manifiesta que, como se menciond con anterioridad, las secuencias de la
EPSPS han sido descritas por completo en la memoria descriptiva y son conocidas en la
técnica. Por ejemplo, la memoria descriptiva hace referencia a las Patentes de los EEUU
N° 5633435, 5094945, 4535060 y 6040497 para describir secuencias de EPSPS.
Aguellos versados en la técnica han de poder comprender el término EPSPS sin la
mencion de una secuencia especifica. Entonces, se sostiene que no resulta necesario,
sino mas bien particularmente limitativo, mencionar una secuencia especifica para la
EPSPS en la reivindicacion 1,

Sin embarge y a los fines de facilitar la concesion de la presente solicitud se ha
maodificado la reivindicacion 1 para eliminar el término EPSPS y describir las secuencias
de unién como se indica a continuacion:

1. Una molécula de ADN que comprende

(a) SEQIDN° 1y SEQIDN°2; 0
(b) SEQIDN°1, SEQIDN°30SEQIDN° 4.

Las partes a) y b} de la reivindicaciéon 1 cada una comprende una o ambas regiones de
unién del mismo evento. En particular, como se muestra en las figuras 3 y 4, las SEQ ID
NO: 1 y 2 son secuencias cortas que comprenden las regiones de unién
transgénico/gendémico 3' y 5' del evento, respectivamente. Las SEQ ID NO:3 y 4 son
secuencias mas largas que comprenden a las secuencias 1y 2. Ambas partes a) y b) de
la reivindicacién 1 que se propone comprenden por lo tanto al menos una regién de union
tal como la regién de unién 3' (comprendida por las SEQ ID NO:1 o 3) o la regién de
unién 5' (comprendida por las SEQ ID NO:2 o 4) y por lo tanto representan un unico
concepto inventivo.

> Adicionalmente, el serior examinador rechaza las reivindicaciones 6 y 7 por carecer
de claridad. En particular, se sefiala que la molécula cebadora reivindicada, que se
define como una que comprende la regién de ADN gendémico de SEQ 1D N° 3 6 4,

podria comprender cualquier segmento genomico de algodon.

El solicitante rechaza esta suposicion sobre la base de que aquellos versados en la
técnica comprenderian completamente el alcance de la reivindicacién, ya que los métodos
para disefar las moléculas que sirven como cebadores y sondas son de uso comdn en la
tecnica y adicionalmente se describen en la memoria descriptiva, por ejemplo, entre la
pagina 9, parrafo [0033], hasta la pagina 10, parrafo [0037], de la solicitud PCT publicada



(paginas 9-11 de la memoria descriptiva de la presente solicitud). En particular, como se
describe en la memoria descriptiva, frecuentemente se disefian cebadores con longitudes
de hasta 11 nucleédtidos a partir de secuencias con longitudes que pueden abarcar el
transgen o la porcidon gendmica de las regiones de unién de SEQ ID N° 3 6 4. Ademas, en
contraste con la aseveracion del examinador, que sostiene que la segunda molécula de
ADN reivindicada (el cebador) podria comprender cualquier segmento gendmico, se
sefiala que esta molécula de ADN se define de acuerdo con las reivindicaciones 6 y 7
como una gue solamente comprende ia regién genémica de SEQ ID N° 3 é 4, que abarca
las regiones de unidn de las inserciones transgénicas del evento. Estas regiones se
indican en negrita en las figuras 4 y 5 de la memoria descriptiva, respectivamente, 1as que
se vuelven a adjuntar para su referencia. Por consiguiente, aquellos versados en la
tecnica han de poder comprender claramente el alcance de las moléculas de ADN que se
definen en las reivindicaciones 6 y 7, sin una descripcion mas detallada de la secuencia
especifica. Sin embargo, a los fines de facilitar 1a concesion de la presente solicitud se ha
procedido a eliminar las reivindicaciones objetadas.

Teniendo en cuenta las aclaraciones y modificaciones al pliego reivindicatorio, las

reivindicaciones cumple con el requisito de claridad de conformidad con el Articulo 30 de la
Decisién 486.

Determinacion del Estado de Ia técnica

» El examinador también rechaza las reivindicaciones 1-5 por carecer de actividad
inventiva sobre D1 (WO 02/34946) y D2 (Pline et al., Pesticidal Biochemistry and
Physiology, 73:48-58, 2002). En particular, se sefiala que en D1 se describe el
evento de algodon 1445 y en D2 se describe la expresién de una EPSPS en tejidos
vegetales durante distintas etapas del desarrollo y afirma el examinador que la
actividad de este tipo de genes en la resistencia al glifosato en plantas de algodén
ya era conocida. El sefior examinador afirma que no resulta evidente a partir de la
informacion suministrada por fa solicitud la ventaja técnica que ésta aporta a partir
de las secuencias empleadas para la transformacion.

En respuesta a la anterior afirmacion, obsérvese el ejemplo 2, y la tabla 1, donde se
describen pruebas de campo comparativas entre plantas de algoddn que comprenden los
eventos 1445 de D1 y MON 88913, que se reivindica en la presente solicitud. Como se
detalla en la tabla 1, cuando se aplica un tratamiento con glifosato, las plantas que
comprenden el evento MON 88913 presentan una ventaja de rendimiento

significativa con relacion a aquellas que comprenden el evento 1445, Por ejemplo,



cuando se aplico un tratamiento con 1,5 libras de ingrediente activo/acre, las plantas que
comprendian MON 88913 produjeron un rendimiento de 2587,61 librasfacre, mas del
doble del rendimiento de las plantas que comprendian el evento 1445, que produjeron
1044,19 libras/acre. De manera similar, al aplicar un tratamiento con 2,25 libras de
ingrediente activo/acre, las plantas que comprendian MON 88913 produjeron un
rendimiento de 24123 libras/acre, en comparacién con los 831,47 librasfacre que
produjeron las plantas que comprendian el evento 1445 es decir, un rendimiento
practicamente tres veces mayor. Por ende, las plantas que comprenden el evento
reivindicado presentan una ventaja técnica significativa con relacién a las que se
describen en D1, que comprenden el evento 1445.

Asi entonces, contrario a lo afirmado por el sefior examinador, la ventaja técnica de las
plantas que comprenden el evento MON 88913 frente a las plantas que comprenden el
evento 1445 (D2) si es evidente, demostrandose asi que las secuencias empleadas en la
presente invencidn si aportan una solucién al problema técnico planteado relativo a la
necesidad de obtener un nuevo evento de algodén con tolerancia incrementada al
glifosato. Se puede afirmar entonces que las reivindicaciones 1 a 5 tienen actividad
inventiva toda vez que la molécula de ADN reivindicada conlleva a una mejora en los
resultados conocidos en cuanto a la resistencia al glifosato en plantas, siendo este
resultado un clare indicio de nive! inventivo.

» Las reivindicaciones 6-13 también se rechazan por carecer de actividad inventiva
sobre D1. En particular, se sefiala que el méfodo reivindicado para detectar la
transformacion con el evento es conocido en la técnica, como puede observarse en
D1, por o que se obtienen efectos esperados.

En respuesta, el solicitante refuta el rechazo de las reivindicaciones 6 a 13 sobre la base
de que MON 88913 comprende el transgen descrito en una localizacion especifica en el
genoma, y que SEQ ID N° 1, 2, 3 y 4 comprenden regiones de unién del evento MON
88913 que no ocurren de manera natural en el genoma de la soja. Por lo tanto, aungue
los metodos para detectar el éxito de la transformacién de una planta mediante ia
hibridacién de cebadores con las regiones gendmicas y transgénicas de un inserto
pueden ser conocidos en la técnica, las secuencias especificas asociadas a estos
cebadores 0 las secuencias a partir de las cuales pueden disefiarse dichos
cebadores (tales como SEQ ID N° 3 y 4) no son conocidas ni predecibles. En
consecuencia, aquellos versados en la técnica no podrian esperar obtener los cebadores
reivindicados sin conocer la localizacidén especifica de las regiones de insercion de unién

del evento MON 88813. Debido a que Ias regiones de localizacion y union de la insercion



no eran conocidas en la técnica y son completamente novedosas e inventivas, el método
reivindicado para detectarlas o para detectar moléculas cebadoras disefadas a partir de

ellas también resulta novedoso e inventivo.

Asi las cosas, solicito al sefior examinador conceder el privilegio de patente a la presente
invencion toda vez que se han subsanado los defectos de claridad y se ha demostrado el

nivel inventivo de la misma.

ANEXOS
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

@ SOLICITUD DE:

D Correccion de Errror Material Modificacién a una solicitud

Nombre: MONSANTO TECHNOLOGY LLC .
IDENTIFICACION

SOLICITANTE Direccion: 800 N. Lindbergh Boulevard.
St Louis, Missouri 63167
Estados Unidos de América ce. [ nT O
Ncionalidad o Domicilio: St Louis, Missouri
Estados Unidos de América ce. [ oo [
Cual
Teletono: Fax: Numero
E-mail;
©) Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION
REPRESENTANTE
O APODERADO Direccién: CALLE 94A No. 7A-09 C.C. NIT D
Teléfono: 756 07 70 Fax: 755 01 58 ce. [ ot []
E-mail: info@castellanosyco.com Cual

Nomero  39'779.654 TPA 70.819

@ Numero de Expediente:

05.090.937

@ Descripcion de la correccion o modificacién solicitada:

Presento nuevas reivindicaciones para la solicitud de la referencia a las cuales solicito se conceda
el privilegio de patente.

(8) comprobante de pago No. 11-0058252 Fecha 16/06/2011

@ Anexos:

Comprobante de pago de la tasa.
DPoderes si fuere ef caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor.

DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las parles, cuando sean personas juridicas
Capftulo reivindicatorio corregido

NOMBRE _ MARGARITA CASTELLANOS A. FIRMAWM/M
C 39'A79.654 Usaquén - TPA 70.819 CSJ

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - MCAizca-P1530

20 . 201
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA AL OFICIO N° 2255

1. Una molécula de ADN CARACTERIZADA PORQUE comprende
a2) SEQ ID NO:1yla SEQ ID NO:2; o
b) SEQ ID NO:1; SEQ ID NO:3 o SEQ ID NO:4.

2. La molécula de ADN de la reivindicacion 1, CARACTERIZADA PORQUE la

molécula esta comprendida en una célula de planta de algodén.

3. La molécula de ADN de la reivindicacion 1, CARACTERIZADA PORQUE la

molécula esta comprendida en una semilla de planta de algodén.

4. La molécula de ADN de ia reivindicacion 1, CARACTERIZADA PORQUE la SEQ
ID NQO:1 esta comprendida dentro dela SEQID N° 3.

5. La molécula de ADN de |a reivindicacion 1, CARACTERIZADA PORQUE la SEQ
ID NO:2 esta comprendida dentro de la SEQ ID N° 4.

6. Un meétodo para identificar una planta o parte de una planta de algodén tolerante a
glifosato que comprende la molécula de ADN de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO
PORQUE dicho método comprende: analizar en dicha planta o en parte de la misma la
presencia de la SEQ ID NO:1 ; la SEQ ID NO:2; la SEQ ID NO:3 o la SEQ ID NO:4, donde

el paso de analizar se lleva a cabo mediante la realizacion de una reaccién de amplificacién de

acidos nucleicos.

7. El método de la reivindicacion 6, CARACTERIZADO PORQUE la reaccién de

amplificacion de acidos nucleicos se lleva a cabo usando un par de cebadores que comprenden

las SEQIDN°21y SEQIDN°22.

8. Ei método de la reivindicacion 6, CARACTERIZADO PORQUE la reaccidon de

amplificacion de dcidos nucleicos se lleva a cabo usando un par de cebadores que comprenden

las SEQ ID N° 26 y SEQ ID N° 27.



9. Un método para identificar una planta de algodén tolerante a glifosato o una parte de la
misma que comprende la molécula de ADN de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO
PORQUE el meétodo comprende analizar dicha planta o parte de la misma, para la presencia de
una SEQ ID NO:1 ; SEQ ID NO;2; la SEQ ID NO:3 o la SEQ ID NO:4, donde el paso de

analizar se lleva a cabo por hibridizacion.

10. Un método para determinar la cigosidad de la molécula de ADN de la
reivindicacién 1 en una planta de aigodon tolerante a glifosato, CARACTERIZADO
PORQUE comprende:

(a) poner una muestra que comprende ADN de dicha planta en contacto con un
primer par de cebadores que comprenden las SEQ ID N° 21 y SEQ ID N° 22

(b) realizar una reaccion de amplificacion de acidos nucleicos y

(c) detectar los productos de la reaccidn.



