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Solicitante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

Yo, Margarita Castellanos Abondano, identificada como aparece al pie de mi
firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No.14606 notificado
por fijacion en lista del 21 de agosto de 2012, estando dentro del término de la
prorroga solicitada el 7 de noviembre de 2012, en los siguientes términos:

De Ia solicitud de patente

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud de
patente no cumple con las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486. El
Examinador sefiala Io siguiente:

* ‘La reivindicacién 34 que se refiere al método para potenciar el
rendimiento de las plantas no es clara porque no define el método por
una serie de etapas sucesivas necesarias para llevar a cabo la
invencién, sino por un resultado a alcanzar que comprende el aumento
del rendimiento de la planta. Por otra parte, la tnica etapa descrita para



el método consiste en la aplicacion del herbicida dicamba, lo cual se
considera un uso del herbicida. Se aclara ademas que la aplicacioén del
“producto de metabolismo” mencionado en dicha reivindicacion, que se
refiere a un producto obtenido por un proceso esenciaimente bioldgico
de la planta después de la aplicacion de dicamba, no puede
considerarse una etapa del método reivindicado ya que corresponde a
una excepcion a la patentabilidad. Las reivindicaciones dependientes 35
a 48 tampoco son claras ya que se refieren al mismo uso de la
reivindicacion 34”.

* Adicionalmente, el Examinador sefala que el objeto de la reivindicacion
1 no es patentable toda vez que consiste en un método esencialmente
biolégico.

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y de
acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486, se presenta un nuevo capitulo
reivindicatorio  conformado por 39 reivindicaciones como sustituto del
anteriormente presentado. De tal manera que, las objeciones formuladas a este
respecto se deben tener por superadas de la siguiente manera:

* Se ha redactado nuevamente el pliego reivindicatorio, teniendo en
cuenta las objeciones del Sefor Examinador. En particular, la nueva
reivindicacién 1 se encuentra redactada de tal forma que ahora el
método reivindicado incluye el uso de una planta transgénica lo cual
claramente implica un proceso no esencialmente biologico.

* De otro lado, la reivindicacion 34 (nueva reivindicacion 28) también ha
sido redactada nuevamente caracterizando el método que se desea
proteger por las etapas (mas de una etapa) que hacen el método
novedoso e inventivo frente al estado de la técnica.

Asi entonces, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las
modificaciones efectuadas al capitulo reivindicatorio, consideramos que las



objeciones que por claridad hizo su Despacho quedan superadas ya que el
nuevo capitulo reivindicatorio se encuentra redactado en los términos sugeridos
por su Despacho y el mismo es ahora claro, conciso y la materia reivindicada se
encuentra debidamente soportado en la descripcién.

Novedad

Su Despacho concluye que el documento WO02004057957 (D1) afecta la
novedad de las reivindicaciones 34 a 48 de la presente solicitud de patente. En
cuanto a las objeciones del examinador deseamos poner de presente lo
siguiente:

De acuerdo con el articulo 16 de la Decision 486:

“Articulo 16.- Una invencidn se considerard nueva cuando no estd
comprendida en el estado de Ia técnica. El estado de Ia técnica
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacion de Ia solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”

De conformidad con el anterior articulo, se exponen a continuacion las razones

por las cuales la presente invencién es novedosa frente a las ensehanzas del
documento D1:

A diferencia de la presente solicitud, el documento D1 no divulga o sugiere el
uso de dicamba o0 un producto del metabolismo mediado por DMO en un
método para mejorar la salud de la planta, tal como Sl lo hace la presente
solicitud de patente. Por el contrario, el documento D1 ensefia que el dicamba
es un herbicida que puede danar muchos cultivos comerciales (ver el Ultimo
parrafo en la columna 1 de D1) y que la expresién de DMO en plantas tratadas

simplemente hace que las plantas sean tolerantes a dicamba (ver resumen de
D1).



Asi entonces, teniendo en cuenta que D1 no ensefa todas las caracteristicas
técnicas esenciales de la presente solicitud, es claro que dicho documento no
afecta la novedad de la presente solicitud toda vez que no anticipa como un
todo la misma.

Adicionalmente, mi representada desea poner de presente que el problema
planteado en la presente solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
plantas y métodos para cultivos tratados con dicamba y este problema es el que
precisamente soluciona la presente invencién toda vez que proporciona
métodos para mejorar el estado sanitario de las plantas. Sin embargo, D1 no
ensena ni sugiere tratar el estado sanitario de las plantas tal como lo hace Ia
presente solicitud de patente y por lo tanto, es claro que la presente solicitud es
inventiva frente al estado de la técnica (i.e. D1).

Dado que la presente solicitud cumple con las disposiciones de los articulos 30,
16 y 18 de la Decision 486, respetuosamente solicito a ese Despacho gue se
proceda con la concesién de la presente solicitud.

Anexos

Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 39 reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para mejorar la salud de una planta o poblacion de
plantas, que comprende (i) proporcionar a la planta acido 3.6-dicloro salicilico (3,6-
DCSA), un producto del metabolismo mediado por DMO
(dicambamonooxigenasa), o un analogo del mismo, en una cantidad que mejora la
salud de la planta en comparacién con una planta del mismo genotipo no provista
con 3,6-DCSA,; 6 (i) proporcionar dicamba a la planta, o producto del metabolismo
mediado por DMO, o andlogo del mismo donde la planta a la que se le
proporciono dicamba es una planta transgénica que comprende un transgen que
codifica DMO, en una cantidad que mejora la salud de la planta en comparacion
con una planta del mismo genotipo a la que no se le proporciona dicamba.

2. El metodo de la reivindicacién 1, donde la planta est4 en un campo

para la produccién de cultivos.

3. El meétodo de la reivindicacion 1, que ademas comprende permitir
que la planta se someta a estrés biético o abidtico antes de, junto con o después
de proporcionar a la planta el producto del metabolismo mediado por DMO, o uno
de sus productos del metabolismo mediado por DMO o anélogo del mismo.

4. El metodo de la reivindicacion 1, que ademas comprende el paso de
decidir que la planta necesita mejorar su estado sanitario antes de proporcionar el
dicamba a la planta o producto del metabolismo mediado por DMO, o analogo del

mismo.

5. El método de la reivindicacion 4, donde decidir que la planta necesita
mejorar su estado sanitario supone identificar que la planta expresa por lo menos
un primer sintoma indicador de estrés bitico o abidtico.

6. El metodo de la reivindicacién 5, donde el sintoma se selecciona del
grupo formado por falta de crecimiento, pérdida de la funcién fotosintética,



peroxidacion de lipidos, acumulacion de especies de oxigeno reactivas, aumento
del contenido de radicales libres, y necrosis.

7. El método de la reivindicacién 1, donde la planta corre el riesgo de
sufrir o ya sufre estrés abidtico.

8. El método de la reivindicacion 7, donde el estrés abibtico se
selecciona del grupo formado por estrés osmético, exposicion al calor o al frio,
estrés oxidativo y déficit de nutrientes.

9. El método de la reivindicacion 1, donde la planta corre el riesgo de
sufrir o ya sufre estrés biético.

10. El método de la reivindicacién 9, donde el estrés bidtico se
selecciona del grupo formado por enfermedad fungica, enfermedad viral,
enfermedad bacteriana, infestacién de insectos, infestacion de nematodos, e
invasiéon de malezas.

11. El método de la reivindicacion 10, donde el estrés bidtico es Roya de
la soja, Verticilosis porVerticillium, Puastula bacteriana, Enfermedad de las
plantulas, o Infestacion de nematodos de la agalla.

12.  El método de la reivindicacion 1, donde se aumenta la tolerancia al
estrés oxidativo en la planta.

13.  El metodo de la reivindicacién 1, definido ademas por consistir en
proporcionar a una poblacion de plantas dichodicamba o un producto del
metabolismo mediado por DMO o analogo del mismo para mejorar la salud de las
plantas.

14.  El método de la reivindicacién 3, que comprende el tratamiento de
dicho terreno con desde aproximadamente 0,25 Ib/a (2,8 g/area) a
aproximadamente 1,5 Ib/a (16,83 g/area) de dicamba.



15.  El meétodo de la reivindicacién 4, que comprendeel tratamiento de
dicho terreno con desde aproximadamente 0,25 Ib/a (2,8 g/area) a
aproximadamente 12 Ib/a (134,62 g/area) de DCSA.

16.  El metodo de la reivindicaciéon 1, donde la planta es una planta
dicotiledénea.

17.  El método de la reivindicacion 16, donde las plantas dicotiledéneas
se seleccionan del grupo formado por alfalfa, porotos, remolacha, brécoli, repollo,
zanahoria, colifior, apio, repollo chino, algodén, pepino, berenjena, lino, lechuga,
lupinos, melon, guisantes, pimiento, manies, papas, calabaza, rabano, colza,
espinaca, soja, calabaza de cuello corvo, remolacha azucarera, girasol, tomate, y
sandia.

18.  El metodo de la reivindicacién 1, donde la planta es una planta
monocotiledbnea.

19.  El metodo de la reivindicacion 18, donde la plantamonocotiledénea
se selecciona del grupo formado por cebada, maiz, puerro, cebolla, arroz, sorgo,
maiz dulce, trigo, centeno, mijo, cafa de azlcar, avena, triticale, pasto
switchgrass, y césped.

20. El meétodo de la reivindicacién 1, donde la planta se define
ademascomo tolerante a un herbicida seleccionado del grupo formado por
glifosato, glufosinato, 2,4-D, mesotriona, tiazopir, isoxaflutol, bromoxinil, atrazina,
fluazifop-P, y sulfonilureas/imidazolinonas.

21.  El método de la reivindicacion 20, que consiste ademas en poner en
contacto a la planta con por lo menos otro herbicida seleccionado entre dichos
glifosato, glufosinato, 2,4-D, mesotriona, tiazopir, isoxaflutol, bromoxinil, atrazina,
fluazifop-P, y sulfonilureas/imidazolinonas.

-



22. El método de la reivindicacion 21, donde el paso de poner en
contacto conel por lo menos otro herbicida ocurre antes de poner en contacto con
dicamba o0 uno de sus productos del metabolismo mediado por DMO.

23. El metodo de la reivindicacién 21, donde el paso de poner en
contacto con el por lo menos otro herbicida ocurreal mismo tiempo que se pone en
contacto con dicamba o uno de sus productos del metabolismo mediado por DMO.

24. El metodo de la reivindicacién 21, donde el paso de poner en
contacto conel por lo menos otro herbicida ocurre después de poner en contacto
con dicamba o uno de sus productos del metabolismo mediado por DMO.

25.  El método de la reivindicacién 21, que consiste en poner en contacto
a la planta con glifosato.

26.  El método de la reivindicacion 1, donde la planta esta en proceso de
crecimientovegetativo.

27.  El método de la reivindicacion 26, donde la planta es una planta de
soja en etapa de crecimiento VE- V4.

28.  Un método para potenciar el rendimiento de una plantaque
comprende:

(i) proporcionar a la planta 4cido 3.6-dicloro salicilico (3,6-DCSA), un
producto del metabolismo mediado por DMO (dicambamonooxigenasa), o un
analogo del mismo, en una cantidad que mejora la salud de la planta en
comparacion con una planta del mismo genotipo no provista con 3,6-DCSA:; 6

(if) proporcionar dicamba a la planta, o producto del metabolismo mediado
por DMO, o analogo del mismo donde la planta a la que se le proporcioné dicamba
es una planta transgenica que comprende un transgen que codifica DMO,
| para aumentar el rendimiento de la planta con respecto a una planta del
mismo genotipo cultivada en las mismas condicionespero sin entrar en contacto
con el dicamba o un producto del metabolismo del dicamba mediado por DMO.



29. El método de la reivindicacién 28, donde la planta esta en un campo

para la produccion de cultivos.

30. El método de la reivindicacion 29, que comprende el tratamiento de
dicho terreno con desde aproximadamente 0,25 Ib/a (2,8 g/area) a
aproximadamente 1,5 Ib/a (16,83 g/area) dedicamba.

31. El método de la reivindicacion 29, que comprende el tratamiento de
dicho terreno con desde aproximadamente 0,25 Ib/a (2,8 g/area) a
aproximadamente 12 Ib/a (134,62 g/area) de DCSA.

32. El método de la reivindicacion 28, donde la planta es una planta
dicotileddnea.

33. El método de la reivindicacién 32, donde las plantas dicotiledéneas
se seleccionan del grupo formado por alfalfa, porotos, remolacha, brécoli, repollo,
zanahoria, coliflor, apio, repollo chino, algodén, pepino, berenjena, lino, lechuga,
lupinos, meldn, guisantes, pimiento, manies, papas, calabaza, rdbano, colza,
espinaca, soja, calabaza de cuello corvo, remolacha azucarera, girasol, tomate, y
sandia.

34. El metodo de la reivindicaciéon 28, donde la planta es una planta
monocotileddnea.

35. El método de la reivindicacién 34, donde la plantamonocotiledénea
se selecciona del grupo formado por cebada, maiz, puerro, cebolla, arroz, sorgo,
maiz dulce, trigo, centeno, mijo, cafa de azlcar, avena, triticale, pasto
switchgrass, y césped.

36. El método de la reivindicacion 28, donde la planta se define como
tolerante a un herbicida seleccionado del grupo formado por glifosato, glufosinato,
2,4-D, mesotriona, ditiopir, isoxaflutol, bromoxinil, atrazina, fluazifop-P, y
sulfonilureas/imidazolinonas.



37.  El metodo de la reivindicacion 28, que consiste ademéas en poner en
contacto a la planta con por lo menos uno de dichos herbicidas seleccionado del
grupo formado por glifosato, glufosinato, 2,4-D, mesotriona, tiazopir, isoxaflutol,
bromoxinil, atrazina, fluazifop-P, y sulfonilureas/imidazolinonas.

38.  Un método para producir 3,6-DCSA que consiste en poner en
contacto a una poblacion de plantas en un campo para la produccién de cultivos
con dicamba, donde las plantas comprenden una actividad de DMO
transgenicamente codificado.

39.  Un método para mejorar la salud de una semilla, que comprende:

() proporcionar a la planta acido 3.6-dicloro salicilico (3,6-DCSA), un
producto del metabolismo mediado por DMO (dicambamonooxigenasa), o un
analogo del mismo, en una cantidad que mejora la salud de la planta en
comparacion con una planta del mismo genotipo no provista con 3,6-DCSA; 6

(i) proporcionar dicamba a la planta, o producto del metabolismo mediado
por DMO, o analogo del mismo donde la planta a la que se le proporcioné dicamba
es una planta transgénica que comprende un transgen que codifica DMO,

en una cantidad que mejorala germinacion de la semilla con respecto a una
planta del mismo genotipo sin entrar en contacto con el dicamba o producto del
metabolismo del dicamba mediado por DMO.
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