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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada
como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante
del asunto citado en la referencia, en atencién a su oficio No. 2591 notificado el 17 de marzo de
2015, y para el cual solicité oportunamente prorroga de término el 11 de mayo de 2015,

atentamente me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificacién a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 de la Decisidn 486 y en vista de las observaciones
realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio
conformado por 17 reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

» Con el fin de definir el objeto reclamado y caracterizarlo adecuadamente para diferenciarlo

de los que se encuentran en la naturaleza, se modifico la reivindicacién 1 para reivindicar:

“Una molécula de 4cido nucleico recombinante que comprende una secuencia de

nucledtidos unida operativamente a un promotor heterdlogo que funciona en una
planta..”

» Siguiendo las amables recomendaciones del examinador, no se incluye la frase “capaz de
producir’ en la reivindicacion 2.
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No se incluyen las antiguas reivindicaciones 1 a 10, 14 a 18, 26 a 31.

De otro lado, respetuosamente, contrario a lo indicado por el examinador, se considera
que las reivindicaciones 11 y 12 (antiguas reivindicaciones 32 y 33} si son patentabies. Lo

anterior por cuanto la Decision 486 relata en su Articulo 15, literal (b) lo siguiente:

“No se consideraran invenciones: ... el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran
en la naturaleza, fos procesos biologicos naturales, el material biolégico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural...”

[subrayado fuera del texto]

Asimismo, segun el Articulo 20 de la Decision 486, literal (c):

‘No serén patentables:...Jas plantas, los animales y los procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccion de plantas o animales que no sean procedimientos no
bioldgicos o favicrobiolégicos..

Se interpreta lo siguiente de los Articulos previamente citados:

1. El todo o parte de seres vivos es patentable cuando es transformado, es decir no se

encuentra como tal en la naturaleza.

2. Las semillas y las células de planta no estdn excluidas de patentabilidad per sé. En
consecuencia, a las semillas o células se les aplica lo contemplado por el articulo 15, es

decir que se consideran invenciones si estan transformadas y no_se encuentran como

tales en la naturaleza.

Es decir, la legislacion no soporta la exclusién de patentabilidad de las piantas, semillas y

células modificadas genéticamente.

Por lo tanto las plantas transgénicas no deben considerarse procesos biologicos

esencialmente naturales. Las plantas transgénicas son plantas no naturales, es decir,

gbtenidas por el hombre, por ende cruzar y propagar dichas plantas sin la intervencion del

hombre no seria posible. En consecuencia, el objeto de las nuevas reivindicaciones 11 y

12 es una invencion susceptible de patentabilidad.
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La nueva reivindicacion 3 (antigua reivindicacion 13) fue objetada por considerarse que
no caracteriza los elementos que conforman el vector por sus respectivas secuencias. Sin
embargo, todos los elementos relevantes se encuentran definidos en la reivindicacién. En
el momento en el que se realizd la presente solicitud, el experto en el arte conocia los
vectores. Las construcciones de vectores eran rutina en la materia y lo han sido por varios
anos antes de realizar la presente invencion. Entonces, cualquier elemento agregado a la
molécula recombinante de acido nucleico definida en la reivindicacién 3 era rutina y comdn
en el arte en el momento que la presente invencion se realizé. Se puede concluir gue sélo
es necesario definir los elementos relevantes no conocidos por una persona normalmente

versada en la materia. En consecuencia, se considera que la reivindicacion 3 es clara.

Las nuevas reivindicaciones 4 a 7 (previas reivindicaciones 19 a 22) fueron objetadas por
no definir la composicién por sus componentes relevantes. Al respecto, se hace notar que
ambos, el portador agricolamente aceptable y los compuestos nematicidas, son bien
conocidos en el arte y lo eran en el momento de realizar la presente invencion. El experto
en la materia hubiese sido capaz de identificar un portador agricolamente aceptable y/o
un compuesto nematicida Util para la composicion de la invencidn como se reivindica en
fa reivindicacion 4. Dichos elementos, son comunes y de rutina en la materia; y lo eran
cuando se realizd la invencién. Por lo anterior, se considera que las reivindicaciones 4 a

7 son claras y se encuentran correctamente definidas.

Las nuevas reivindicaciones 8 a 10 (antiguas reivindicaciones 23 a 25) hacen referencia
a métodos para producir plantas transgénicas. Cuando se realiz6 la presente invencion,
los métodos para transformar y regenerar plantas eran bien conocidos y de rutina.
Entonces, los detalies necesarios para transformar cualquier planta pueden obtenerse
basdndose en lo que una persona normalmente versada en la materia conoce y en
experimentacién de rutina. Por lo anterior, se considera que las reivindicaciones 23 a 25

se encuentran caracterizadas de manera correcta y son claras.

Con el fin de dar mayor claridad y que las reivindicaciones se encuentren soportadas por
lo divulgado en la descripcion, se modificaron las reivindicaciones 15 y 16 para referirse a
‘un producto recolectado producido a partir de la planta producida con el método de
cualquiera de las reivindicaciones 11-12" y a “un producto procesado producido a partir

2]

del producto recolectado de la reivindicacion 15...7, respectivamente. El soporte para

estas modificaciones puede encontrarse en las paginas 44 y 45 de la descripcion.

Por lo anterior, es posible determinar que el pliego reivindicatorio es claro, conciso y se encuentra

soportado en la descripcion, cumpliendo asi con el Articulo 30 de la Decision 486.
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Se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el analisis de

patentabilidad, toda vez que no implica una ampliacién de la materia inicialmente solicitada y

ademas permite superar las objeciones comunicadas por el examinador.

2. Analisis de patentabilidad

Para ia evaluacion de la patentabilidad de la invencidn se citd el documento D1: US20100180352,
asi como el documento D2: Vercaureten et al. MPMI 14(3):288-299 (2001).

2.1 Nivel inventivo

En vista de las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio, es posible establecer que el
nuevo objeto reivindicado es inventivo sobre el estado de la técnica. Particularmente, en refacion
a las antiguas reivindicaciones 11 a 13 y 19 a 25, las cuales fueron objetadas por carencia de

nivel inventivo. Al respecto, se puede resaltar lo siguiente:

D1 describe el uso de RNA de interferencia para inhibir la expresién de sélo 70 genes de
nematodos parasiticos de plantas. D2 describe un estudio que identificé seis genes sobre
expresados en Arabidopsis en respuesta de la infeccién de nematodos. Como el examinador lo
indica, ninguno de estos documentos ensefa o sugiere alguna de las SEQ ID Nos: 1-28, 43-134,
210-242, 261-644 o el uso de estas secuencias para reducir la capacidad infecciosa de una plaga
de nematodos que ataca plantas, para reducir el desarrollo de quistes inducidos por nematodos
de dicha plaga, y/o para reducir el crecimiento de una plaga de nematodos que ataca plantas.

Debido a que ninguna de las secuencias de la presente invencion se divulga en los documentos

citados, la presente solicitud es inventiva,

D2 simplemente muestra la sobreexpresion de seis genes en Arabidopsis en respuesta a la
infeccién de nematodos y sugiere que su método gue utiliza técnicas de PCR diferencial puede
ser Util para interrumpir la interaccién A. thaliana-M. incognita (D2, pagina 295, segunda columna).
D2 también divulga que el patrén de expresidn celular que describen “deberia ser determinado
por hibridacién in situ de ARNm y otros ensayos de su tipo” (D2, pagina 295, segunda columna).
Entonces, los investigadores de D2 expresan incertidumbre respecto a sus resultados. Ademas,
D2 no ensena o sugiere plantas transformadas con los seis genes sobre expresados (o cualquier
otro gen). Tampoco ensefia o sugiere que realizar dicha transformacion resulte Util para
incrementar la resistencia a infecciones por nematodos. Sin lo divulgado en la presente solicitud,
una persona normalmente versada en la materia no hubiese sido capaz de identificar las
secuencias especificas descritas y no hubiese tenido ninguna expectativa razonable de éxito.
Tampoco hubiese sido capaz de predecir que dichas secuencias funcionaran para reducir la

infectividad de una plaga de nematodos que atacan plantas, reducir el desarroilo de quistes
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inducidos por nematodos de una plaga de nematodos que atacan plantas, y/o reducir el
crecimiento de una plaga de nematodos que atacan plantas.

En conclusion, los documentos citados no sugieren ni revelan la invencién como se encuentra
especificamente reivindicada y el desarrollo de la misma no resulta de la mera extrapolacion de
conocimientos generales sobre el tema. Particularmente, tal como lo establece el examinador, el

estado de la tecnica no revela las secuencias de la presente invencion.

En conclusién, la presente invencion provee un efecto inesperado sobre el arte previo y por lo

tanto, tiene nivel inventivo.
3. Anexos

+ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por diecisiete (17) reivindicaciones.

Sefior Director,
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON EL
EXAMEN DE FONDO - OFICIO NO. 2591

1. Una molécula de &cido nucleico recombinante que comprende una
secuencia de nucledtidos unida operativamente a un promotor heterélogo que funciona
en una planta, donde la secuencia de nucleétidos se selecciona de! grupo que consiste
en:

{a) una secuencia de nucledtidos de cualquiera de SEQ ID NOs:1-28, SEQ ID NOs:
43-134, SEQ ID NOs:210-242, SEQ ID NOs:261-644;

(b} una secuencia de nucledtidos que codifica un polipéptido que comprende una
secuencia de aminoacidos de cualquiera de SEQ ID NOs:29-42, SEQ ID
NOs:135-209, SEQ ID NOs:243-260, SEQ ID NOs:665-1046;

(c} una secuencia de nucledtidos que presenta al menos un 70% de identidad

secuencial respecto a la secuencia de nucledtidos de (a) o (b);

(d) una secuencia de nucledtidos que se aparea en condiciones rigurosas de
hibridacién con la secuencia de nucledtidos de (a), (b) o (¢), © un complemento

de estas;

(e) una secuencia de nucleétidos que difiere de las secuencias de nucieétidos de

(@), (b}, (c) o (d) anteriores debido a la degeneracion del codigo genético; y

(f) cualquier combinacion de las secuencias de nucleétidos de (a)-(e).

2. Una molecula de acido nucleico recombinante que comprende una hebra
antisentido y una hebra sentido, donde la hebra antisentido es complementaria respecto
a una porcién de una secuencia de nucledtidos que codifica un polipéptido que
comprende una secuencia de aminoacidos de cualquiera de SEQ 1D NOs:29-42, SEQ
ID NOs:135-209, SEQ ID NOs:243-260, SEQ ID NOs:665-1046, o cualquier
combinacion de estas, estando la porcidbn constituida esencialmente de
aproximadamente 18 a aproximadamente 25 nucledtidos consecutivos de cualquiera de
SEQ ID NOs:1-28, SEQ ID NOs: 43-134, SEQ ID NOs:210-242, SEQ ID NOs:261-644

0 cualquier combinacién de estas.

3. Un vector que comprende la molécula de acido nucleico recombinante de la

reivindicacion 1 o |a reivindicacion 2.



4. Una composicién nematicida que comprende un polipéptido heterdlogo que
comprende una secuencia de aminoacidos de cualquiera de SEQ 1D NOs:29-42, SEQ
ID NOs:135-209, SEQ ID NOs:243-260, SEQ 1D NOs:665-1046, o cualquier

combinacion de estas, en un portador agricolamente aceptable.

5. La composicién nematicida de la reivindicacion 4, que comprende ademas

compuestos nematicidas o insecticidas adicionales.

6. La composicion nematicida de fa reivindicacién 5, donde el compuesto
nematicida adicional se selecciona del grupo constituido por cloropicrina, metam sédico,
metam potasico, dazomet, yodometano, disulfuro de dimetilo (DMDS), fluoruro de

sulfurilo, oxamilo y fostiazato.
7. Una composicion nematicida que comprende el vector de la reivindicacion 3.

8. Un método para producir una planta transgénica, comprendiendo el método
introducir en una planta la molécula de acido nucleico recombinante de la reivindicacion
1 o la reivindicacidén 2, con lo que se produce una planta transgénica que presenta

mayor resistencia a una plaga de nematodos que atacan plantas.

9. El método de la reivindicaciéon 8, donde la introduccion se lleva a cabo
transformando una célula vegetal y regenerando una planta transgénica ¢ mediante

cultivo selectivo.

10. El método de ia reivindicacion 8 o la reivindicacion 9, donde la planta
transgénica presenta mayor resistencia a la plaga de nematodos que atacan plantas
seleccionada del grupo constituido por: un nematodo que induce quistes (Heterodera
spp.}, un nematodo nodulador de raiz (Meloidogyne spp.), un nematodo lanza
(Hoplolaimus spp.), un nematodo estilete (Tylenchorhynchus spp.), un nematodo en
espiral {Helicotylenchus spp.), un nematodo lesionador (Pratylenchus spp.), un
nematodo de aguijon (Belonoluimus spp.}, un nematodo reniforme (Rotylenchuius
reniformis), un nematodo barrenador (Radopholus similis), un nematodo anillado

(Criconema spp.) y cualquier combinacion de estos.

11.Un método para producir una planta de soja con mayor resistencia a la
infestacion por parte de una plaga de nematodos que atacan plantas, comprendiendo
el método los pasos de (a) .cruzar una planta transgénica consigo misma o ¢on otra
planta para producir una semilla que comprenda la molécula de acido nucleico de la

reivindicacion 1 o la reivindicacién 2, o el vector de la reivindicacion 3; (b) cultivar una



planta de ia progenie a partir de dicha semilla para producir una planta con mayor

resistencia a la infestacion por parte de plagas de nematodos que atacan plantas.

12. El método de la reivindicacion 11, que comprende ademas (c) cruzar la
planta de la progenie consigo misma o con otra planta y (d) repetir los pasos (b) y (c)
durante 0-7 generaciones adicionales para producir una planta con mayor resistencia a

la infestacién por parte de plagas de nematodos que atacan plantas.

13.Un cultivo que comprende una pluralidad de las plantas transgénicas
producidas con el metodo de cualquiera de las reivindicaciones 11 y 12 plantadas

conjuntamente en un campo agricola.

14. Un método para mejorar el rendimiento de un cultivo vegetal que comprende;
cultivar una pluralidad de las plantas producidas con el método de cualquiera de las
reivindicaciones 11 y 12 como cultivo vegetal, donde la pluralidad de plantas de dicho
cultivo vegetal presenta mayor resistencia a la infeccién por parte de nematodos, con lo

que se mejora el rendimiento de dicho cultivo vegetat.

15. Un producto recolectado producido a partir de la planta producida con el
metodo de cualquiera de las reivindicaciones 11-12.

16. Un producto procesado producido a partir de! producto recolectado de la
reivindicacion 15, donde el producto es alimento de semillas, harina de semillas, aceite
de semillas, azlicar o cereales producidos para contener productos secundarios
vegetales en parte o en su totalidad.

17.Un método para producir una semilla de soja con mayor resistencia a la
infestacion por parte de una plaga de nematodos que atacan plantas, comprendiendo
el método los pasos de (a) cruzar una planta transgénica consigo misma o con otra
planta para producir una semilla que comprenda la molécula de acido nucleico de la
reivindicacion 1 o la reivindicacion 2, donde dicha planta transgénica comprende en su
genoma una moiécula recombinante de 4cido nucleico que modula la expresién de uno
0 mas polipéptidos sefeccionados del grupo que consiste en SEQ ID Nos:29-42, SEQ
ID Nos: 135-209, SEQ ID NOs:243-260, SEQ ID NOs:665-1046, y cualquier
combinacion del mismo, donde dicha planta transgénica es resistente a una plaga de
nematodos que ataca plantas.



