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en Fage Nacional PCT Qgﬁa “GEN‘ PRQMOTOR ESPECIFICO DE LA HOJA DE

1. Me refiero al auto dictado por \ese Deépacho notificado por fijacién en lista de 3 de
Abril de 2009 y a mi memorial de pldzo de 1 \de Julio de 2009.

|
2, Con el fin de responder a las \obJecmmes expuestas por el sefior Examinador en su

Concepto Técnico No. 699 bajo los écapntes de Claridad del Capitulo Reivindicatorio, No es
una invenciéon y Nivel Inventivo ﬁe permlto presentar las siguientes modificaciones y
argumentos técnicos, por medlo\de los cuales se superan completamente dichas

ohjeciones. | “
|

|
| |
3. DAD DEL CAP{TUL ;‘EVN‘I 0.

w |

| |

En primera instancia el $enor &xaminador objeta la claridad del capitulo

reivindicatorio de la solicitud en ebtudio Senalando gue la reivindicacion 1 no define de
manera clara lo que estd comprendido de‘ntro del vector de expresion involucrado en el
método reclamado, y ademds, mclbye terr*mnos que a su juicio son ambiguos como es la

expresion "o una parte funcional dé la mlsma”
| |

| \
A este respecto me permito manifestar que es deseo del solicitante. modificar fa

reivindicacién 1, acorde con lo suqerldo pdr el Sefior Examinador, con el fin de clarificar el
método objeto de la presente solﬂmtud de esta forma, se ha introducide una aclaracion
con respecto a que el vector que as empléado en el método de la invencién comprende un
gen exdgeno a ser expresado, él cual se encuentra bajo control de la secuencia de

nucleétidos 1 a 1067 de SEQ ID No 1 5‘
J |

Por otro lado, con respecto ala expresion Yo una parte funcional de la misma”, me
permito sefialar al Despacho que ‘esta resulta totalmente clara para la persona versada en
la materia, a la cual va dirigida Iau presenﬁe solicitud, toda vez a partir de esta expresion es

|

claro que el método de la presénte invencion no necesarifamente requiere la presencia
|

| |
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dentro del vector de la $ecuencia promotora completa, sino que pueden .emplearse
secciones de la mencionada secuencia que mantengan su funcién p'romotora.

|
En este sentido, val%a la pena resaltar que la persona versada en la materia
reconoceria también que deiimitar especificamente solo algunas partes funcionales de esta
secuencia constituiria una lilhitacién injustificada de Ia materia reclamada, toda vez que en
el campo técnico de la invé‘encién es claro que dentro de una secuencia de nucleétidos

pueden existir diferentes secciones que produzcan la misma funcién promotora.

Tomando en considera&ién todo lo anterjor me permito resaltar que en virtud de las
modificaciones realizadas sobre la reivindicacién 1, asi como los argumentos discutidos, es
evidente que el capitulo reivindicatorio modificado es totalmente claro al reclamar el
método que es objeto de la 1gpreseante solicitud, y por lo tanto cumple a cabalidad con lo
preceptuado en e Articulo 303‘de la Decision 486. |

4. NO ES UNA INVENCION.

Adicionalmente, el Sefior Examinador indica que “as secuencias nucleotidicas o
polipeptidicas derivadas de algén ser vivo, tal como se reclaman (reivindicaciones 1,2,4,5)
no son materia susceptible de batente .

Sobre este particular mq permito llamar la atencidén a ese Despacho al hecho que el
capftulo reivindicatorio modifi&ado no estd de ninguna manera dirigido a proteger una
secuencia de nucledtidos o pblipeptidica per se, sino que reclama un método para la
expresion de un gen exégen&‘p en plantas, que involucra un vector de expresidn que
contiene una secuencia promotbra de rbcS de café, '

De esta forma, las reivingicaciones 1 y 2 sefialadas por el Sefior Examinador estdn
dirigidas a dicho meétodo y no‘f3 pretenden de ninguna manera reclamar la secuencia de
nacledtidos, sino que indican qLie dicha secuencia esta implicada en el método objeto de Ia
presente solicitud. ‘

Asi mismo, la reivindicacién 4 delimita que el método de la invencién es aplicado a
plantas seleccionadas del grupo hue consiste de café, tomate, cacao, soya y achicoria, pero

no hace referencia a ninguna sec;fuencia de nucleétidos.

Por su parte, la seﬁaladaj reivindicacién 5 no estd dirigida a una secuencia de
nucleétidos extraida de una plarflta, sino a un vector que contiene una secuencia rbcs, es
decir, reclama un piasmido o 11bacteriéf‘ago dentro del cual se ha introducido dicha
secuencia.. Este hecho implica que la reivindicacién 5 se refiere a una secuencia de
nucleétidos que ha sido tratada ﬁor enzimas de restriccidn y que se ha incluido dentro un
pidsmido o bacteriéfago que sirvé; como vehiculo para la transfeccidn, de lo cual es claro
que la materia de dicha reivindiQacién 5 no es la misma secuencia que fue extraida del

material vegetal original.
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De esta forma, el capitulo reivindicatorio no estd de ninguna manera encaminado a

proteger secuencias de nucledtidos o polipept

secuencias directamente aisladas de rpaterial
Decision 486.

5. NIVEL INVENTIVO. }
|
I

\
Finalmente, el Sefior Examinador objeta la

a la luz de las ensefianzas de los docu‘rnentos
Molecular Biology, 44, 99~106, 2000 TDZ).

. |
Con respecto a estos dos documenikos el S

materia alli revelada resultaria obvio qu‘e la pla

idicas por si mismas, ni mucho menos
bioldgico, por lo que toda la materia

reclamada se encuentra en total concorFancia con lo estipulado por- el Articulo 15 de la

altura inventiva de la solicitud en estudio
ES 2139565 (D1), Nomura, M. Plant

efior Examinador indica que a partir de la
nta de café posea el gen de rubisco, “con

una expresion dirigida a las hojas y que la secuencia especifica de este gen se obtiene a

partir de técnicas convencionales de bioldzgl’a molecular y que por lo tanto, el reporte de su

secuencia en la planta de café corresPonde a una estandarizacién de la técnica de

aislamiento de un gen. Asi como también} resulta

obvio, la actividad que tendrd el promotor

de la rubisco sobre la expresion de un g;en foréneo en plantas de café o en otras plantas

tales como las mencionadas en la solicitud”,

Sobre este particular me permito sefiala
documentos citados no existe n'inguna indicacio

I que dentro de las ensefianzas de los
n que llevara a la persona versada en la

|
materia a obtener el método que es objTto de la presente solicitud, tal como se discute a

continuacioén.

5.1. Documento ES 2139565 (D1).

El documento D1 revela el uso de un gen ¢

las plantas a un herbicida basado en |3,5-dih

quimérico para aumentar la resistencia de

I6geno-4-hidroxi-benzonitrilo. Dicho gen

quimérico contiene un promotor seleccionado del grupo que comprende: promotor del ARN
355 del virus del mosaico del coliflor (CamV 35S), el promotor de pequefia subunidad
(PSU) de la ribulosa-1,5-bis-fosfato-carboxilasa-oxigenasa (RuBisCo) del girasol o una

combinacién de estos.

Si bien el documento D1 ensefia la posiblai utilidad del promotor rbeS para expresar
un gen de nitrilasa en plantas, dicho dccumentp no indica de ninguna manera que este
promotor tenga una mejor expresién que el Cam) 358, por lo que la persona versada en la

materia no tendria ninguna motivacion para lescoger uno u otro de los promotores

empleados en D1.. |
|
|

En relacién con lo anterior me permito re#altar que el solicitante ha encontrado de

manera sorprendente que el promotor gue est:

e

3 involucrado en el método objeto de la

Wy  Da.
comperad

pro

oy
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e e erp 'Bresente solicitud proporciona una expresion del gen exégeno mucho mayor comparado

CarrV 35 5.

Nb fovp
Amb
asl’

con CamV 35S, tal comg lo demuestra la t“abla 1 de la pagina 26 de la descripcién de la
solicitud en estudio. Dicha tabla revela como el gen rbcS de café induce una expresion de
GUS maés de 10 veces mayor en hOJas que el mencionado promotor CamV 3585,

Por otro lado, dicho documento D1 nio sefiala de ninguna manera que la expresién
dirigida por rbcS seria selectwa unicarnente a clertos tejidos de la planta, lo cual es
claramente observado en el métoclo de la presente solicitud.

i

Sumado a lo anterior, al documento D1 no indica o sugiere que mnguno de los

promotores alli revelados no conduzca al fenomeno de silenciamiento de gends, el cual es

s conocido que ocurre |al empfear promotores altamente activos para expresar

simultdneamente multipl transgenes en una célula. Contrario a esto, el solicitante ha
encontrado de manera orprendénte que qel promotor de rbcS de café empleado en el
método de la presente soilicitud no conduce ? dicho silenciamiento de genes (pagina 4 de la
descripcién de la solicituj en estudio). |

Consecuentemente, la pers«;;na versacia en la materia, partiendo de Ias§ ensefianzas
de D1 no obtendria de forma ev_i_dénte un método de expresién de genes exégénos como el
reclamado por la presente solicitdd, por lo iqu‘e dicho documento D1 no puede afectar el

Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

Por otro lado, el documento D2 re\jrela la transfeccién de plantas dé maiz con
constructos que contienen promotdres rbes ﬁefmaiz y de arroz.

A pesar del hecho de qu‘e‘ este dodumento se relaciona especificamente con el
empleo de promotores de rbcS para expresar un gen foraneo en plantas de maiz, la
persona versada en la materia no podrfa a partlr de las ensefianzas de D2 suponer que la
secuencia empleada en el método de la preéente invencion tendria las propledades de alta

expresiony no silenciamiento de genes deseadas
: I

|
En primer lugar, contrario a lo afn‘mado por el Sefior Examinador, las ensenanzas de
revelan claramente que existe una dlferem:la significativa entre los promotores rbes
obtenidos a partir de diferentes plantas, por ejemplo sefialando: “En contraste con el

promotor de arroz, el promotor de maiz ﬁo pudo inducir mucha actividad GUS en las

. plantas de maiz transgénicas, pmbablemente debido a su expresién de GUS espec:f‘ca en

Células de la vaina fascicular”. (Péglna 101, columna 2, D2).
: \

De esta forma, la persona versada en la materia no podria suponer a partlr de las

ensefianzas de D2 que el promotor de rbecS ¢Ie café Inducirfa una alta expresnén de un gen’

ex6geno en plantas, la cuzl el solicitante encgbntré de manera sorprendente que es superior

@ la obtenida con otros promotores coma es el CamV 358,
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Adicionalmente, si bien el documento D2 sefiala que el promotor rbeS dirige la
expresién del gen fordneo a tejidos fotoi:ntéticoi de la tabla 1 del documento D2 (pagina
101 segunda columna) es claro que dicha expresién en las raices, alin cuando es menor
que en las hojas, si existe (en el control negatiyo se tienen valores de 118 y 170 pm 4-
MU/min por mg de proteina, mientras que en las plantas transfectadas estos valores
pueden alcanzar hasta 275 pm 4-MU/min por mg de proteina).
Contrario a esto, la expresién de un gen foraneo a través del método que es objeto
de la presente solicitud dirige la expresion L?nicamente a las hojas, sin encontrarse
ninguna expresién en las raices, como claramente lo muestra la mencionada tabla 1 de la

pagina 26 re la descripcién de la solicitud en estudio.

materia no podria derivar el método de la presente solicitud a partir de las ensefianzas del
documento D2, por lo que dicho documento To puede afectar el nivel inventivo de la

Tomando en consideracién todo lo janteriorn, es evidente que la persona versada en la

solicitud en estudio. ‘

Como se menciond anteriormente, el Seﬁ?r Examinador considera que a partir de las
ensefianzas de los citados documentos D1 vy D?, la persona versada en la materia podria
obtener de forma evidente el método re«Lamado por la presente solicitud.

|

En relacién con lo anterior me pérmito resaltar que si bien los citados documentos
muestran la utilidad de emplear los ﬂromoto es rcbS de girasol, maiz y arroz para la
expresion de genes foraneos en una n‘ﬂanta, él documento D2 claramente muestra que
dicha expresion esta directamente inﬂu,enciada por el origen del promotor rebS, es decir,

Consecuentemente, la persona vérsada eE la materia no podria suponer que el rbcS

por la planta de la cual se ha extraido

de café brindaria una expresion alta de un gen exdgeno en una planta (mayor que la

obtenida con el promotor CamV 355) y mucho Fenos que dicha expresién no condujera al
|
|

silenciamiento de genes. ‘

En este punto vale la pena resaltar ql.Je la presente solicitud brinda un método
adecuado para la expresién de proteinas en altas cantidades dentro de una planta,
especificamente en el tejido fotosintético, lo que constituye una ventaja significativa toda
vez que para poder extraer dicha proteina a (Lpartir del material vegetal no se requiere

cortar la planta entera o excavar las rat’fes, sin‘ que basta con recolectar las hojas.

|
En relacién con lo anterior me permito sefialar que a partir de las ensefianzas de los

| | ;
documentos D1 y D2 la persona verfada en| la materia no podria de ninguna manera

‘ \
| |
| |
| \
‘ |

.
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predecir que si se emple,é especificamente un promotor rbcS de café se obtendria una alta
expresién de un gen exééeno en una planta, sin incurrir en silenciamiento de genes.

Si a la luz de este hechd se tiene en consideracién el sefialamiento que con respecto a la
evaluacién del Nivel Inventivo de una solicitud hace el Manual Andino para el examen de
solicitudes de patente, eﬁ el sentido de indicar que:

"Se considera el nfvel Inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se
deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con
conocimientos medios eﬁ la materia, en la fecha de presentacién de la solicitud o de la
prioridad reconacida”.® (. R:esaltado fuera de texto).

Es claro que, dado que la persona versada en la materia no podria deducir a partir de
las ensefianzas de los doicumentos D1 y D2 cual seria el comportamiento en la expresion
de un gen exdgeno en ﬂ;ma planta que se obtendria al transfectar dicha planta con un
promotor rcbS de café, domo el que esta involucrado en el método que es objeto de la
presente solicitud, dicha igsc)licitud en estudio a todas luces conlleva Nivel Inventivo con
respecto los citados docunﬁentos D1y D2.

6. CONCLUSION. |

En virtud de las mo:dificaciones realizadas sobre el capitulo relvindicatorio, asi como
los argumentos discutidos a este respecto se establecié de manera incontrovertible que
dicho capitulo es totalmente claro al reclamar el método objeto de la presente solicitud.

Por otro lado, los argumentos téchicos proporcionados demostraron que el
mencionado capitulo reivindicatorio no estd de ninguna manera dirigido a proteger una
secuencia de nucledtidos o pollpeptidic'a aislada de una planta, sino que se reclama un
método de expresién de c_:jenes exdgenos en plantas, el cual involucra un constructo que
posee una secuencia promiptora‘ rbcS de café la cual hace parte de un vector de expresién.

Finalmente, el anéli‘zz.is realizado a las ensefianzas de los documentos D1 y D2
comprobd que dicho métoéio reclamado por la solicitud en estudio no podria ser obtenido
de manera obvia a partir de las ensefianzas de los citados documentos, ni por si mismos ni
en combinacién, por lo quefi la presente solicitud sin lugar a dudas conlleva Nivel Inventivo
con respecto al estado del é;rte mds préximeo.

7. Anexo me permito ;:@resentar copia de la pagina 29 que corresponde al capitulo
reivindicatorio medificado tal como se expuso anteriormente en el presente memorial, el
cual estd constituido por 6 reivindicaciones.

* Secretaria General de la fComunidad Andina “Manual para el examen de solicitudes de
patentes de invencién en las oficinas de propiedad industrial de los paises de la Comunidad
Andina”. Lima, 2004. P4gina 76,
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i :
8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a
la luz de lgs argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado.

Sefior Superintendente,

LA X
ICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215
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|

@ Un método para la expresxdm de un gen exdgeno en plantas que
comprende el paso de transfectar las plan as con un vector de expresién que
comprende dicho gen exdgeno bejuo cont(rol de la secuencia de nucledtidos
desde el nucledtido 1 hasta el nuq&leéﬁdo / 1067 de SEQ ID No.1 o una parte
funcional de la misma, donde la parfte funcional incluye una funcién promotora.

2. El método de la reivindicacién 1, donde la secuencia identificada por SEQ
|

ID Noj 1 codifica una proteina rbcs{ de caf%.
! |
' |

| |
3. El método de la reivindicacion 1, donde la secuencia identificada por SEQ
|

ID @odiﬁca una proteina rbeS de café.

4. El método de la rewmdmacngbn 1, dgLnde la planta es seleccionada de un

grupo que consiste de café, toma#e cacab soya y achicoria.

@ Un vector que contiene una secuehcua de nucledtidos de acuerdo con la

reivindicacion 2.

reivindicacion 3.
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Tramite 002
. Event 001
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Oficio .
Folio 005

Folios: 35 a 61 como se ra_di(:é' inicialmente.
Folios: 62 @ 63 como se radico ini'cial'men'te.'
Folios: 114 modificadas el 29/02/2008
Folios: 133 modificado el 14/08/2009

' Folios: 64 @ 77 como se radico inicialmente.

mdum & de genes en p!antas

El pmblema planteado en esta s llmtud es la carencia de promotores efectivos de.

expsregén de genes dirigidos a tejidos especificos.

Para polucmnar este problema |técnico la solicitud en estudio proporciona una
secuancia promotora para expre i6n de genes vegetales, sin que se produzca un
snienciamtento consecuente de la utilizacion dei mismo y que se expresa en tejtdo
fohar mtcamente

PG C12N 15/82.
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3. Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en‘éuenta péra determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentacion de Ia sbucitud phoritaria ~ 11/05/2001

" Teniendo en cuenta la fecha mdlcada se realizé la blsqueda en el estado de la

tecnica de documentos relacionados can la solicitud encontrandose los siguientes
documentos mas relevantes: | §

| ' h - - | Fechade
_No Documento_‘L L | Titulo | publicacién | __
D1| ES 2139565 'rsL “Gen q”"“ﬁgfg de a":s'ste”"'a a 18/10/1989 ﬁ

“The promoter of rbcS in a C3 plant nce)
directs organ«specn“ ¢, Light-dependent
| expresion in a C4 plant (maize), but does 09/2000
noto confer bundle sheath cell~specuﬂc :
: | expresion”

NomuraM et.al,
Plant Molecular
Biology, vol 44,

N°1.99-106 |

D2

3.1. Nivel inventivo (art|18, D486 \

utilizacién del promotor de! gen de la pequefia subunidad de la nbulosa 1,5-bis-
fosfato-carboxilasa-oxigenasa (rbcS 6 Rubisco) aislado de girasol (Helianthus
annuus) para dirigir la e pl’@Slén de un gen quimérico en una planta qeterminada (ver

‘El documento mas ceiano a fa sollcnud es ES 2139565 (D1) el‘ cual divulga la

del girasol, mientras que en la solicitud es aislado de la planta de café. i‘)«

Por otra parte, el documento de Nomura, et al,, 2000 (D2) divulga la transformacién
de plantas de maiz con|el gen GUS usando un promotor de la rubisco aislado de

—arroz (C3) o de maiz (C4), en ambos casos la expresion del gen foraneo se |ogra en

tejido fotosintetizador, especificamente en las hOJas mientras que la expresion es
inhibida en tejido no-fotosintetizador tal como la raiz o incluso el tallo (ver pag 101,

‘columna izq; pag 103, columna izq). |

reivindicacion 1). J ;
La diferencia entre D1 y/la sohcntud en estudvo esqueenD1el promotor es aislado

De estos dos documentos (D1 y [32) es claro que en el estado de la técnica se
conocna que: ‘ ‘

1. todas las plantas de tipo 03 y C4 p0$een el gen de la rubisco para su actividad
fotosintetizadota y'que este genes por tanto, altamente consewado

2. el promotor del gen de rubnsco permste la expresion de un gen foraneo dirigida
a tejido fotosintetizador, espemﬁcamente a las hojas;

3. independientemente del origen del promctor de la rubisco, es decir de la planta
de la cual se aislo, el promotor tiene el mismo efecto sobre la expresion de un
gen introducido en otra planta. “

Por tanto, resulta obwo ue la planta de café posea este gen, con una expresion

dirigida a las hojas; que la secuencia especifica de este gen se obtiene a partir de

técnicas convencionales de blolagia molecular y que por tanto, el reporie de su

R T TR
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promotor de la rubisco sobré la expn/esiéhlqe un gen foraneo en plantas de café o en
otras plantas tales como las mencifmad:as/ en la solicitud.

]

De esta manera, respecto al estadq’j dela iécnica divulgado por D1y D2, el método
para la expresién de un gen exdgeno que Hﬁti!iza el promotor de la rubisco aislado del
café, no puede considerarse inven#ivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 18
de la Decision 486. / /

| |
4. Respuestas a los argumento? del solicitante

Sobre la relevancia de D1 en el _n"vel inv;ént_ivo de la solicitud

El solicitante argumenta que si bien el dofzumento D1 ensefia la utilidad del promotor
rbeS para expresar un gen de nitrilasa en plantas, dicho documento no indica que
este promotor tenga una mejor expresién que el CamV 358, por lo que una persona
versada en la materia no tendria ninguna motivacion para escoger uno u otro de los
promotores empleados en D1 (ver folio /12’8, péarrafo 6).

|

para una persona versada en la materia es claro la ventaja técnica que ofrece un
promotor tal como rbcS que permite una expresién dirigida Unicamente al tejido
fotositetizador, frente al promotgr CamV 358 que no tiene tal expresion dirigida, por
tanto la eleccién de uno u otro } romotor no es un asunto que desvirtia D1.

El solicitante tambien argumeq’ta que /“D1 no indica o sugiere que ninguno de los
promotores allf revelados no conduzea al silenciamiento de genes, el cual es
conocido que ocurre al emplear _prbmotores altamente activos para expresar
simultdneamente mditiples transgenes en la célula. Contrario a esto, el solicitante ha
encontrado de manera sorprendente d'ue el promotor de rbcS de café empleado en
el método de la presente solicjtud no ,“conduce a dicho silenciamiento de genes”.

Sobre este argumento, esta oﬂc%va no esta de acuerdo en tal apreciacion puesto que

A este respecto, esta oficina no enco tré evidencia en la solicitud sobre la obtencion
de resultados relacionados con el empleo del promotor rbeS aislado de café en la
expresion de miltiples transgé;nes sin silenciamiento de la expresién génica, puesto
que la descripcién de la solicitud provee constructos para la transformacion de
plantas con un Gnico transgen (folio 52-54). Especificamente, se provee un sjemplo
de transformacién de plantasf de tabaco con un constructor que comprende el gen
marcador (uidA) bajo el control del promotor rbeS (folios 54-61). Las plantas
analizadas solo tienen integrada una copia de T-DNA y por tanto, una copia del
promotor rbeS y el transg#n. De |esta manera, no es evidente a partir de la
informacién divulgada, que I? solicitf.ud haya solucionado o probado tal problema de
silenciamiento de genes. | -

: | "
Adicionalmente, a partir del capitulo reivindicatorio estudiado no es evidente que el
método presentado en la solicitud este dirigido a obtener la expresién de multiples
genes, puesto que la reivindﬁcaciénh establece: “un método para la expresion de un
gen exdgeno en plantas”. De esta manera, si la ventaja del presente método es que
no conduce al silenciamiento de genes, tal como lo argumenta el solicitante, esta
ventaja no fue probada exp?rimenﬁalmente ni fue especificada en las clausulas de la

solicitud. | J)
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Sobre la relevancia de‘= D2 en el nivel ir inven ‘vo de la solicitud

El solicitante argumenfa que el documento D2 revela claramente que existe una
diferencia significativa entre los promotores rbcS obtenidos a partir de diferentes
plantas, por ejemplo seﬁalando* “En contraste con el promotor de arroz, el promator
de maiz no pudo lnducur mucha actividad GUS en las plantas de maiz transgemcas
probablemente debido 'a su expresion. de GUS especifica en células de la vaina
fascncular” (péag 101 columna 2, D2) : :

De esta forma la persoﬁa versada en la materia no podria suponer a partir de las
ensefianzas de D2 que el promotor de rbcS de café inducirfa una alta expresion de
un gen exégeno en plantas, la cual el solicitante encontré de manera sorprendente
gue es superiorala obtemda con otros promotores como es el CamV 358" (folio 129,
parrafos 7y 8). \

Como se ha mencionado alo Iargo de este concepto las ventajas del promotor rbcS
en la expresién dirigida a *tejldo folosintetizador ya eran conocidas y probadas en el
estado de la técnica (por ejemplo en D1 y D2). Por otra parte, las diferencias
encontradas en la expresion de este promotor sonproducto de las diferencias de
actividad fotosintética que hay entre las hojas y las vainas de la planta de maiz (pag
101, columna 1, D2). Por tanto nada en el estado de la técnica, particularmente en
D2, haria pensar que la expresién del promotor rbsC tendria un comportamiento
dn‘erente al reportado en Ia SOllCl’(Ud para el rch de café.

El solacntante también argumenta que el documento D2 sefiala que el promotor rbcS

dirige la expresion del gen foraneo en las ralces (tabla 1 D2), aunque es menor que
en las hojas (folio 130, parrafo 1).

Hecha la revisién de la tabla en mencion y a partlr de la lectura de D2, esta oficina
encontré -que aunque los t,'ansformantes con promotor rbcS de maiz tiene una
expresion mayor de GUS, que los controles negativos, esta expresion a partir del
promotor rbeS de arroz presenta una alta variabilidad, llegando a ser incluso menor
que la expresién en los controles negativos. En cualquier caso, estos valores
-reportados corresponden todos a niveles no detectables de actividad GUS a partirde
pruebas histoquimicas (pag 403 columna1 DZ)

De lo anterior se evidencia tme D2, contrano a lo que argumenta el solicitante,
demuestra la expresion dinglda y especifica de genes fordneos a tejidos

fotosintéticos usando el prommor rbeS, esttmulando de esta manera su utilizacion en
vectores de expres:én :

5. Conclusién: |

Los requisitoé de patentabilidaij dela pfesente st;licitud se encuentran afectados asl;

N° - Documento N° - Reng?ec:;;ztggnes Requi_sito que afecta
D1| ES 2139565 T3 | 18 ot Nivel inventivo
~ Nomura M., et.al. Plant| C
D2 Molecular Btology, vold4d, | 16 Nivel inventivo
_N°1:99-106 | ‘
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