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RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO 

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y 

domiciliada como aparece al pie de ml firma, atentamente me permito presentar 

respuesta al oficio No. 10427 notificado por fijación en lista del 31 de Agosto de 2007, 

para el cual solicite una prOrroga el 21 de noviembre de 2007 y estando dentro del 

tØrmino legal en los siguientes tØrminos: 

1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD 

Claridad de las Reivindicaciones 

El capitulo reivindicatorio tambiØn se ha modificado con el objeto de dar cumplimiento a los 

requisitos de claridad y de superar las objeciones del seæor examinador. Atendiendo a las 

observaciones hechas a la claridad de las reivindicaciones, se han efectuado las siguientes 

modificaciones: 

� Se han modificado las reivindicaciones 1-3, 5-10 (nuevas 4 a 9), 12-15 (nuevas 11 a 



� La reivindicaciÆn 1 se ha corregido de manera que se establece la caracteristica 

central de la invenciôn: una molØcula de ADN que comprende la SEQ ID NO:1, la 

SEQ ID NO2 y una secuencia que codifica EPSPS. Estos elementos minimamente 

comprenden el evento genetico MON 88913 que confiere resistencia a glifosato a las 

plantas de algodón. Las SEQ ID Nos -.1 y 2 definen las regiones de union y son polio 

tanto especificas para el evento tal como se encuentra en el genoma de algodon. 

Ahora bien, el seæor examinador considera que las reivindicaciones 7-8 (nuevas 6 a 7) no 

son claras porque no describen en forma adecuada la estructura del cebador. 

En estas reivindicaciones, se ha incluido que los primeros y segundos cebadores se unen 

a cadenas opuestas del citado templado (SEQ ID NO 3 a 4) y estÆn orientados el uno 

hacia el otro. Estas caracterIsticas son importantes ya que los cebadores que no se 

oponen uno con otro no funcionan en la reacciOn de amplificación. La determinaciôn de 

los actuales cebadores basados en las secuencias de los templados de SEQ ID NO 3 y 4 

seria una tarea de rutina para personas versadas en la materia; este conocimiento 

general se encuentra. 

En la reivindicaciôn 9 (nueva 8) se incorpora el juego de cebadores de las 

reivindicaciones 7 y 8. 

El examinador objeta las reivindicaciones 12, 15, 17 y 19 (nuevas 11, 14, 15 y 16) por 

describir resultados esperados, elementos tØcnicos no especificos y etapas de mØtodos 

que son conocidos en el arte previo. Tal coma han sido enmendadas estas 

reivindicaciones no describen resultados esperables ni materia no especifica. Con 

respecto a la descripciOn de etapas de mØtodos conocidas, se argumenta que no es este 

el caso. Si bien el proceso puede parecer convencional, el requerimiento en ciertas 

etapas de materia nueva, tal coma la molØcula de ADN de la reivindicaciOn 1, hace que 

las mismas sean novedosas sobre los procesos existentes. Esta lógica se aplica 

asimismo a las restantes reivindicaciones referidas a mØtodos. 

Asi entonces, con el nuevo pliego con 20 reivindicaciones se deben tener por superadas 

las objeciones hechas a la claridad de la solicitud. 

2. UNIDAD DE INVENCION 

El examinador considera que los cebadores de las reivindicaciones 7, 8, 13 y 14 no estÆn 



En primer lugar, las reivindicaciones 13 y 14 (nuevas 12 y 13) listan de hecho las 

secuencias de los cebadores. De estas secuencias, los expertos en et arte podrIan 

perfectamente comprender su estructura y relación funcional dadas las especificaciones 

de lo revelado (ver Resumen de la lnvenciôn y ejemplos). 

Con respecto a las reivindicaciones 7 y 8, pongo de presente que los cebadores primero y 

segundo, estÆn desicinados para amplificar las secuencias especificas de la molØcula de 

ADN de la reivindicaciôn 1. Esta caracteristica es el concepto inventivo Unico que hace 

que haya unidad de invención entre todos los cebadores comprendidos dentro del 

alcance de estas reivindicaciones. 

Por otra parte, el examinador tambiØn manifiesta cierta confusion con respecto a los 

pares de cebadores. Aclaro que, mientras los primeros y segundos cebadores demarcan 

los finales de la secuencia a amplificar, molØculas adicionales pueden ser usadas como 

sondas usadas comünmente en protocolos de amplificación en tiempo real (real-time 

amplification). Es por esta razôn que el tØrmino "conjunto de cebadores" es usado en vez 

de "par de cebadores". 

3. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD 

El examinador rechaza las reivindicaciones 1-6 y 16 por comprender materia no 

patentable como por ejemplo, plantas y semillas. 

Las objeciones por excepciOn de patentabilidad se han superado en el nuevo pliego 

reivindicatorio puesto que las reivindicaciones 1-6 y 16 fueron enmendadas o canceladas 

para remover la materia considerada no patentable. 

El examinador tambiØn rechaza las reivindicaciones 10-11 (nuevas 9 a 10) por estar 

dirigidas a procesos esencialmente biologicos. Manifiesto mi desacuerdo con este 

Despacho, toda vez que la legislación establece claramente como no patentable 

"procesos naturalmente biolôgicos" y no todos aquellos procesos que impliquen etapas 

biolOgicas. Estas reivindicaciones incorporan etapas que no ocurren como tal en la 

naturaleza tales como la aplicaciOn de herbicidas o el desarrollo de anâlisis moleculares y, 

por 10 tanto, no recaen en la excepción de patentabilidad segün el articulo 20 de la 

Decision 486) 

En conclusiOn, la presente solicitud cumple con las disposiciones de los articulos 20, 25 y 

30 de la DecisiOn 486 y, por 10 tanto, respetuosamente solicito a ese Despacho que se 
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Iridustria 
y 

Comercio 
SUPERINTE N D E N C I A 

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 

SOLICITUD DE: 

0 CorrecciOn de Errror Material FxJ ModificaciOn a una solicitud 

Nombre: MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
IDENTIFICAC ION 

SOLICITANTE DirecciOn: 800 N. Lindbergh Boulevard. 
St Louis, Missouri 63167 
Estados Unidos de America C.C.  NIT 0 

Ncionalidad o Domicilia. St Louis, Missouri 
Estados Unidos de America C E Otro 0 

Cual  

Numero Telefono Fax 
E-mail: 

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION 
REPRESENTANTE 
0 APODERADO DirecciOn: CALLE 94A No. 7A-09 CC. J NIT 0 

TelØfono: 610 74 20 Fax: 610 07 06 C.E. 0 Otro 0 
E-mail: infocasteIIanosyco.com Cual 

Nümero 39’779.654 TPA 70.819 

fi 

Numero de Expediente 

05.090.937 

Descripcton de Ia correccion o modificacton solicitada 

Presento nuevo plego reivindicatorlo sobre al cual solicito se conceda el pnvilegio do patente. 

Zj Comprobante do pago No. 0-63 j O- CZ5 Fecha 
- 

3. ZOO? 

Anexos: 

Comprobante de pago de la tasa. JAI 

Poderes si fuere el caso, junto con la sustituciOn de los mismos a mi favor. 

ElDocumento que acredita la existencia 
y 

represeritación legal de las partes, cuando sean personas juridicas 

IZINuevo capitulo reivindicatorio 

0 
NOMBRE MARGARITA CASTELLANOS A. FIRMA__________________________ 

CC 3979.654 UsaquØn - TPA 70.819 CSJ 
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

1. Una molØcula de ADN CARACTERIZADA PORQUE comprende la SEQ ID 

NO:1, la SEQ ID NO -.2 y una secuencia que codifica 5-enol-piruvilshiquimato-3-foSfatO 

sintetasa (EPSPS). 

2. La molØcula de ADN de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE la 

molØcula esta comprendida en una cØlula de planta de algodon. 

3. La molØcula de ADN de Ia reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE la 

molØcula esta comprendida en una sernilla de planta de algodón. 

4. La molØcula de ADN de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE dicha 

molØcula ademÆs comprende la SEQ ID NO 3. 

5. La molØcula de ADN de la reivindicación 1, CARACTERIZADA PORQUE dicha 

molØcula ademÆs comprende la SEQ ID NO 4. 

6. Un conjunto de cebadores de ADN, que comprende una primera y una 

segunda molØcula de ADN, Util para detectar la molØcula de ADN de la reivindicaciôn 

5, CARACTERIZADA PORQUE la primera molØcula de ADN comprende 11 o mÆs 

nucleôtidos contiguos de cualquier porción de la region transgØnica de la SEQ ID NO 3, 

o su complemento y la segunda molØcula de ADN de longitud similar comprende 

cualquier porciôn de  la region circundante 5’ de ADN genômico de algodOn de la SEQ 

ID NO 3, o su complemento en donde la primera y segunda molØculas de ADN se alinean 

con cadenas opuestas de la SEQ ID No 3 y en donde los extrernos 3’ de dichas primera y 

segunda molØculas de ADN estÆn orientados uno hacia el otro. 

7. Un conjunto de cebadores de ADN que comprende una primera y una 

segunda molØcula de ADN, ütil para detectar la molØcula de ADN de la reivindicación 

6, CARACTERIZADA PORQUE la primera molØcula de ADN comprende 11 o mÆs 

nucleótidos contiguos de cualquier porciOn de la regiOn transgØnica de la SEQ ID NO 4, 

o su complemento y la segunda molØcula de ADN de longitud similar comprende 

cualquier porciOn de la regiOn circundante 3’ de ADN genOmico de algodOn de la SEQ 

ID NO 4, o su complemento en donde la primera y segunda molØculas de ADN se alinean 

con cadenas opuestas de la SEQ ID No 4 y en donde los extremos 3’ de dichas primera y 

segunda molØculas de ADN estØn orientados uno hacia el otro. 

8. Un conjunto de elementos para detectar ADN, CARACTERIZADO PORQUE 

comprende el conjunto de cebadores de ADN de la reivindicaciôn 6 o 7. 



9. Un mØtodo para producir una planta de algodOn que tolera la aplicacion del 
herbicida glifosato, CARACTERIZADO PORQUE comprende: 

(a) cruzar por via sexual una primera planta progenitora tolerante a glifosato que 
comprende la molØcula de ADN de la reivindicaciOn 1, con una segunda planta 
progenitora de algodon que carece de tolerancia al herbicida glifosato, produciendo asi 
una pluralidad de plantas de la primera progenie; 

(b) seleccionar una planta de la primera progenie que tolera la aplicación de 
glifosato; 

(C) autocruzar dicha planta de la primera progenie, produciendo asi una pluralidad 
de plantas de la segunda progenie; y 

(d) seleccionar entre dichas plantas de (a segunda progenie una planta que 
presenta tolerancia a glifosato. 

10. El mØtodo de la reivindicaciOn 10, CARACTERIZADO PORQUE comprende ademÆs el 
paso de retrocurzar la planta de la primera progenie, que presenta tolerancia a glifosato, o 
Ia planta de la segunda progenie, que presenta tolerancia a glifosato, con la segunda 
planta progenitora o con una tercera planta progenitora, para producir asi una planta que 
tolera la aplicaciOn de glifosato. 

II. Un mØtodo para identificar una planta o parte de una planta de algodon tolerante a 

glifosato que comprende la molØcula de ADN de la reivindicaciôn 1, CARACTERIZADO 

PORQUE dicho mØtodo comprende: analizar en dicha planta o en parte de la misma la 

presencia de la SEQ ID NO:1 o la SEQ ID NO -.2. 

12. El mOtodo de la reivindicación 11, CARACTERIZADO PORQUE el paso de analizar se 

Ileva a cabo mediante la realización de una reacción de amplificación de Æcidos nucleicos 

usando un par de cebadores que comprenden las SEQ ID NO 21 y SEQ ID NO 22. 

13. El mØtodo de la reivindicaciOn 11, CARACTERIZADO PORQUE el paso de analizar se 

Ileva a cabo mediante la realización de una reacción de amplificación de Æcidos nucleicos 

usando un par de cebadores que comprenden las SEQ ID NO 26 y SEQ ID NO 27. 

14. El mØtodo de la reivindicación 11, CARACTERIZADO PORQUE el paso de analizar se 

Ileva a cabo por hibridizacion. 

15. Un mØtodo para determinar la cigosidad de la molØcula de ADN de la 

reivindicaciOn I en una planta de algodOn tolerante a glifosato, CARACTERIZADO 

PORQUE comprende: 



(b) realizar una reacciôn de amplificaciOn de ªcidos nucleicos y 
(c) detectar los productos de la reacciôn 

16. Un mØtodo para controlar las malezas en un cultivo de plantas de algodon , que 
comp-enden la molØcula de ADN de la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE 
comp-ende el paso de aplicar una dosis efectiva de un herbicida que contiene glifosato a 
dicho cultivo de plantas de algodon donde las malezas y no el cultivo de plantas de 
algod5n se mueren por el herbicida. 

17. Un mØtodo para producir una planta de algodOn que tolera la aplicación de un 
herbicida de glifosato, CARACTERIZADO PORQUE comprende: 

a) au:ocruzar o cruzar por via sexual una planta de algodón progenitora tolerante a 

glifosato que comprende la molØcula de ADN de la reivindicación 1, produciendo asi 
una puraIidad de plantas de la primera progenie; 

b) tralar la primera progenie de plantas con glifosato; y 

c) seleccionar una planta de la primera progenie que es tolerante a glifosato. 

18. Un mØtodo para producir una planta de algodon que tolera la aplicacion de 

herbicida glifosato CARACTERIZADO PORQUE comprende: 

a) aulocruzar o cruzar por via sexual una planta de algodOn progenitora tolerante a 
glifosato que comprende la molØcula de ADN de la reivindicaciôn, produciendo asi una 

pluralidad de plantas de la primera progenie; y 

b) anilizar el ADN geonOmico de las plantas individuales de la primera progenie para 

seleccionar una planta de la primera progenie que comprende SEQ ID NO 1 y SEQ ID 

NO 2; 

donde la planta de la primera progenie seleccionada que comprende la SEQ ID NO 1 y 
la SEQ ID NO 2 es tolerante a glifosato. 

19. U   mØtodo para producir una semilla de planta de algodón con un rasgo de 

tolerancia a glifosato, CARACTERIZADO PORQUE comprende: 

a) autDcruzar o cruzar por via sexual una planta de algodOn progenitora tolerante a 

glifosato que comprende la molØcula de ADN de la reivindicaciôn 1, produciendo asi 

una pIraIidad de plantas de la primera progenie; 

b) tratar las plantas de la progenie con glifosato, 

c) seleccionar una planta de la progenie que es tolerante a glifosato; y 

d) obtener al menos una semilla de la planta de la progenie seleccionada, donde la 

semilla comprende la SEQ ID NO 1 y la SEQ ID NO 2. 



’0 

20. Un mØtodo para producir una semilla de planta de algodOn con un rasgo de 

tolerancia a glifosato, CARACTERIZADO PORQUE comprende: 

a) autocruzar o cruzar por via sexual una planta de algodon progenitora tolerante a 

glifosato que comprende la molØcula de ADN de la reivindicación 1, produciendo asi 

una pluralidad de plantas de la primera progenie; 

b) analizar el ADN genomico de las plantas individuales de la primera progenie para 

seleccionar una planta de la primera progenie que comprende la SEQ ID NO 1 y la 

SEQ ID NO 2, donde la planta de la primera progenie seleccionada que comprende la 

SEQ ID NO 1 y la SEQ ID NO 2, es tolerante a glifosato; y 

C) obtener al menos una semilla de la planta de la progenie seleccionada, donde dicha 

semilla comprende la SEQ ID NO 1 y la SEQ ID NO 2. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

A.bogada 
Margarita Castellanos Abondano 

ASUNTO RadicaciOn 0590937 
TrÆrnite 002 
Evento 001 
Actuaciôn 430 
Oficio . O P1 P2 
Folios 3 

Patente de lnvenciôn Patente de Modeto de Utflidad 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) T1 Cap. l [1 Cap. U 

Presentaciôn Internacional: PCT/US2004/002907 02/02/2004 

Coma resuitado del examen de fondo, realizado con fundamento en ci articulo 45 de 
a Decision 486 de Ia CornisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripci6n: 

Reivindicaciones 

Prioridad: 

2. Objeto de la invención 

Folios: 75 a 113 coma se radicó inicialmente. 

Folios: 137 a 141 coma se radicó inicialmente. 
Folios: 189 a 192 modificadas 04/01/2008 

12/03/2002. Estados Unidos, US 60/447184 

TItuto de (a soticitud: "Evento tie algodOn MON 88913, composiciones y 
mØtodos para su detección". 

Ei objeto de a presente solictud de patente de invenciOn consiste en una planta de 
aigodOn mod ficada resistente al glifosato MON 88913 y el mOtodo de detecciOn de 
transgen en la progenie vegetal. 

El problerna pianteado en esta solicitud es la necesidad de plantas de algodon 
resistentes a la aplicaciOn de glifosato en la etapa foliar. 



Ie 
Para soucionar este problema tØcnico la sailcitud en estudio proporciona un evento 
de algodon transgØnico mÆs resistente a glifosato que los conocidos en el estado de 
a tcnica. 

IPC: C12N 15/82; C12Q 1/68. 

3. De Ia solicitud de Patente 

31. Reivindicaciones (articulo 30 D 486) 

El capitulo reivindicatorio presentado carece de concision y ciaridad por cuÆnto: 

1) La reivindicaciOn 1 hace referencia a una molØcula de ADN caracterizada porque 
comprendetres secuencias, una de las cuales cod ifica 5-enol-piruvilshiquimato-3-
fosfato sintetasa (EPSPS). Sin embargo, en ninguna parte de la solicitud se 
suministra ía secuencia de esta enzima. 

2) No es clara el objeto de a modificaciOn de la semlila de aigodon, puesto que as 
reivindicaciones dependientes 4 y 5, hacen referencia a secuencia adicionales 
que posee ía semilia modificada como son as secuencias NO 3 y4, Ia cual amplia 
a materia definida en ía reivindicaciOn independiente 1. 

3) La reivindicación 10 contiene un error tipogrÆfico pues aparece como depend iente 
de si misma. 

41 La reivindicaciÆn 11 se refiere a un mØtodo para identificar una planta a parte de 
una planta de aigodon tolerante a glifosato. Este mØtodo Unicamente comprende 
el paso de analizar en dicha planta la presencia de la SEQ NO 1 6 2, Ia que hace 
que carezca de etapas a pasos para realizar el mismo. Sin embargo, en 
reivindicaciones dependientes posteriores si se menciona en que consiste el 
anâIisis de este mØtodo. La información contenida en estas reivindicaciones 
podria compiementar de una manera mÆs precisa ci mØtodo de la reivindicaciOn 
11 independiente. 

5) Varios de los mØtodos mencionados a a largo del capitulo reivindicatoria, se 
refieren a procesos esenciairnente biolOgicos, es decir a procesos que acurren en 
la naturaieza sin intervención del hombre. No por el hecho que el cruce se 
produzca entre piantas transformadas, resuita ser un proceso diferente al natural 
En esta condición se encuentran los mØtodos mencionados en las 
reivindicaciones 11, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 

Dc esta manera, ci capitulo reivindicatorlo presentado no cumpie con los requisitos 
estabiecidos en ci art. 30 de ía DecisiOn 486. 

4. Excepción a Ia patentabilidad (articulo 20 D486, literal a-d 

TaI coma se rnencionO en ci numeral anterior y en el concepto tØcnico anterior (N° 
1358), los mØtodos de las reivindicaciones 11, 15 a 20, se refieren a procesos 
esencialmente bioiógicos y par tanto no pueden ser objeto de patente de acuerdo 
con el articulo 20 de Ia Decision 486. 

En cumplirniento del articulo 45 de ia DecisiOn 486 de a Comisión de la Comunidad 
z&nt-1in c ri i rip  rp-zniipczt ripritrn tArm,nr  rip Sfl dIQ rrntr1r 
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a partir de la fecha de notificaciôn de  la presente comunicaciOn. En caso de no dar 
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los 
impedimentos para la concesión, se denegarÆ a patente. 

NotifIquese el presente oflcio conforme a Ia dispuesto en el numeral 5,2, literal e), del 
capltulo quinto deltItulo primero de la Circular Linica No lOde 2001. 

ALIX CARMEfAA CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de Divisi.ón de Nuevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado par fijaciOn en lista, de fecha 

J 7 JUL 2009 
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