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2. Con el fin de responder a las lobjeciones expuestas par el seæor Examinador en su 

Concepto TØcnico No. 699 bajo loscÆpitesde Claridad del CapItulo Reivindicatorlo, No es 

una invención y Nivel Inventivo me perrrito presentar las siguientes modificaciones y 

argumentos tØcnicos, par medlo 11 de lo cuales se superan completamente dichas 

objeclones. 

3. CLAR1DAD DEL CAPtTLJLQ lEIvLNpICAToRIO. 

En primera instancia el senor xaminador objeta Ia claridad del capItulo 

reivindicatorlo de la solicitud en etudIo seiialando que la reivindicación I no define de 

manera clara Jo que estA comprendido dntro del vector de expresión involucrado en el 

mØtodo reclamado, y ademÆs, inclye tØrrninos que a su juiclo son ambiguos coma es la 

expresión U una parte funcional d4§ la mis47a’ 

A este respecto me permito manifstar que es deseo del solicitante. modificar la 

reivindicación 1, acorde con lo suerIdo pQr el Seæor Examinador, con el fin de clarificar el 

mØtodo objeto de la presente solkitud. 6e esta form, se ha introducido una aclaración 

con respecto a que el vector que 0s emplado en el mØtodo de la invención comprende un 

gen exógeno a ser expresado, 01 cual ise encuentra bajo control de la secuencia de 

nucleótidos 1 a 1067 de SEQ ID Nc,.1 

Par otro lado, con respectoa la expresión U una parte funcional de la misma", me 

permito seæalar a) Despacho que esta reulta totalmente clara para la persona versada en 

la materia, a la cuat va dirigida lai Ipresene soilcitud, toda vez a partir de esta expresión es 
11 

claro que el mØtodo de la presnte invØnción no necesartamente requtere la presencia 
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dentro del vector de la secuencia promotora completa, sino qua pueden emplearse 

secciones de la mencionadasecuencia que mantengan su funclón promotora. 

En este sentido, vale la pena resaltar que La persona versada en la materia 

reconocerla tamblØn qua deimitar especIficamente solo algunas partes funcionales de esta 

secuencla constituirla una Iiriitación injustificada de la materla reclamada, toda vez que en 

el campo tØcnico de la invencion as clara qua dentro de una secuencia de nucleóticlos 

puedeci existir diferentes secpiones qua produzcan La misma función promotora. 

Tomando en consideraCión todo to anterior me permito resaltar que en virtud cia las 

modificaclones reallzaclas sabre la reivindlcación 1, asI como los argumentos discutidos, as 

evidente que el capItuto relvindicatorlo modificado es totalmente clara at reclamar el 

mØtodo que es objeto de la presente solicitud, y par to tanto cumple a cabalidad con Ia 

preceptuado en el ArtIculo 30de la Decision 486. 

4. NO ES UNA INVENIÔN 

Adiclonatmente, at SefSbr Examinador indlca qua Nas secuencias nucleotIdicas a 

polipeptIdicas derivadas de aliÆn ser vivo, tal como se reclaman (reivindicaciones 1,2,4,5) 

no son mater/a susceptible de patente". 

Sabre este particular me permito Ilamar la atención a ese Despacho al hecho que el 

capitulo reivindicatorlo moclificado no estØ de ninguna manera dirigido a proteger una 

secuencia de nucleótidos a pbtipeptIdica per se, sino qua reclama un mØtodo Para la 

expresión de un gen exógeno  en plantas, qua Involucra un vector de expresión que 

contlene una secuencia promotora de rbcS de cafØ. 

De esta forma, las reivindicaclones 1 y 2 sei9aladas par el Seæor Examinador estthi 

dirigidas a dicho mØtodo y no pretenden de ninguna manera reclamar la secuencia de 
nucleótidos, sino qua Indican que dicha secuencia estØ implicada en el mØtodo objeto de la 

presente solicitud. 

Asi mismo, la relvindlcación 4 delimita que el mØtodo de la invenciOn es aplicado a 

plantas seleccionadas del grupo que consiste de cafØ, tomate, cacao, soya y achicoria, Pero 

no hace referenda a ninguna secuencia de nucleótidos. 

Por su par-te, la seæalada reivinclicaclOn 5 no estØ dirigida a una secuencla de 

nucleótidos extraIda de una planta, sino a un vector qua contiene una secuencia rbcS, es 
decir, reclama un plÆsmido a bacteriOfago dentro del cual se ha introducido dicha 

secuencia.. Este hectio impllca Oue la reivindlcaciOn 5 se reflere a una secuencia de 

nucleótldos que ha sido tratada Øor enzimas de restricciOn y qua se ha incluldo dentro un 
pIsmido a bacteriófago qua sirve coma vehIculo Para la transfección, de Ia cual es claro 
que la materia de dicha reivindicaciOn 5 no as La misma secuencia que fue extraIda del 
material vegetal original. 
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De esta forma, el capItulo relvind 

proteger secuencias de nucleótidos 0 

secuencias directarnerite aisladas de 

reclamada se encuentra en total concc 

Decision 486. 

5. NIVEL INVENTIVO. 

no 

estØ de ninguna manera encaminado a 

tdicas por Si mismas, ni mucho merios 

biológico, por lo que toda la materia 

con 10 estipulado por el ArtIculo 15 de la 

Finalmente, el Seæor Examinador Objeta la altura inventiva de la soflcitud en estudio 

a la luz de las enseæanzas de los docuhentos ES 2139565 (Dl), Nomura, M. Plant 

Molecular Biology, 44, 99-106, 2000 02). 

Con respecto a estos dos docume 

materia alli revelada resultarla obvio q 

una expresiórl dirigida a las hojas y qu 

partir de tØcnicas convencionales de bio 

secuencia en ía planta de cafØ corre 

aislamiento c/a un gen. As[ como tambiØ 

de ía rubisco sobre ía expresión de un 

tales como las mencionadas en la solicit 

:os el Sæor Examinador indica que a partir de la 

la plahta de cafØ posea el gen de rubisco, "con 

ía seci.ncia especIfica de este gen se obtiene a 

gla molcular y qua por Jo tanto, el raporte de su 

onde a una estandarizaciOn de la tØcnica c/a 

resulta obvio, la actividad que tendrÆ el promotor 

n forÆeo en plantas de cafØ o en otras plantas 

Sobre este particular me permlt seæala que deritro de las enseæanzas de los 

documentos citados no existe ninguna i,dicaciók  que Ilevara a Ia persona versada en la 

materia a obtener el mØtodo qua es ob$to de I presente solicitud, tal como se discute a 

continuaclón. 

5.1. Doumento ES 2139565 (Dl.). 

El documento Dl revela el uso de 

las plantas a un herbiclda basado en 

quimØrico contiene un promotor seleccior 

355 del virus del mosalco del coliflor ( 
(PSU) de la ribulosa-1,5-bls-fosfato-car 

combinación de estos. 

Si bien el documento Dl enseæa I 

un gen de nitrilasa en plantas, dicho d 

promotor tenga una mejor expreslón qu 

materia no tendrIa ninguna motivaci 

empleados en Dl.. 

En relación con lo anterior me per 

manera sorprendente que el promotor 

n gen uimØrico para aumentar la resistencia de 

,5-dih lógeno-4-hidroxi-benzonitrild. Dicho gen 

do del grupo que comprende: promotor del ARN 

amy 55), el promotor de pequefia subunidad 

oxilas -oxigenasa (RuBisCo) del glrasol o una 

posible utilidad del promotor rbcS para expresar 

:ument no indica de ninguna manera que este 

el Cam’/ 355, por lo que la persona versada en la 

I ara escoger uno u otro de los promotores p,fvO1br 

mito reaItar que el solicitante ha encontrado de 

we est4 involucrado en el mØtodo objeto de la 

3 
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ç.P" 9 $resente solicitud pro 
CA14 55 5, 

con CamV 35$, tal Co 

solicitud en estudlo. D 

GUS mÆs de 10 veces m 

Por otro lado, dic 

dirigida por rbcS serIa 

clararnente observado � 

r’b yv"flovv 
Sumado a lo ante 

promotores all’ revelado 

conocido que ocurre 

slmultØneamente müItil 

encontrado de manera 

mØtodo de la presente 

descripclón de la soliciti 

de Dl no obtendria de f 

reclamado por la prese 

Nivel Inventivo de la sol 

52 

Por otro lado, el 

constructos que contien 

clone una expresln del gen exógeno mucho mayor comparado 

lo demiestra Ia tabIa 1 de la pgina 26 de la descripción de la 

a table revela conio el gen rbcS de cafØ Induce una expresión de 

yor en hjas que el mencionado promotor CamV 355. 

) documento Dl no seiiala de ninguna manera que la expresión 

electiva tnicamente a ciertos tejidos de la planta, 10 cual es 

el mØtoco de la pesente solicitud. 

*jr, el documento Dl no indica o sugiere que ninguno de los 

no conduzca al feriómeno de silenclamiento de genes, el cual es 

a! empear promotores altamente activos pare expresar 

BS trarisgenes en ijna cØlula. Contrarlo a esto, el solicitante ha 

orprenderite que 11 promotor de rbcS de cafØ empleado en el 

Ilcitud no conduce I dicho slienciamiento de genes (pÆgina 4 de Ia 

en estudio). 

la persona versaca en la materla, partiendo de las, enseæanzas 

ma evidnte un mtodo de expreslón de genes exógŁnos como el 
:e solicitud, por lo que dlcho documento Dl no puede afectar el 

itud en estudlo. 

ento D2 revela la transfecclón de plantas de maIz con 

promotores rbçs  ismaIz y de arroz. 

A pesar del hecho de que: este documento se relaciona especIficarnØnte con el 
empleo de promotores de rbcS para exprØsar un gen forÆneo en plantas de maiz, la 
persona versada en la m terla no podrIa apartir de las ensefanzas de D2 suponer que la 
secuencia empleada en el mØtodo de la preente lnvención tendrIa las propiedades de alta 
expresióny no silenciami nto de genes deseadas. 

En primer lugar, ço trarlo a lo afirmado por el Seflor Examinador, las enseæanzas de 
revelan claramente qLje existe una dIfeencia significativa entre los promotores rbcS 

obtenidos a partir de dl erentes plantas, por ejemplo sefialando: "En contrste con el 
4a-c et’eSS’ promotor de arroz, el p omotor de maIz ,o pudo inducir mucha act!vidad GUS en las 

%JfLV plantas de maIz transgØn cas, probablemente debido a su expresiÆn de GUS epecIfica en 
c6/alas de la va/na fascicu!ar (Pgina 101, dolumna 2, 132). 

De esta forma, la i 
enseæanzas de D2 que �1 

exógeno en plantas, Ia CL 

a Ia obtenida con otros pr 

sona vCrsada en la materla no podria suponer a partir de las 
-omotor de rbcS de cafØ Induciria una alta expresióæ de un gen 
el soIlcitante encbntró de manera sorprendente que! es superior 
iotorescomo es 01 CamV 35$. 

vj 
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Maj 
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� Adiciorialmente, si bien el documnto 

expresión del gen forÆneo a tejidos fotoIntØti 

101 segunda columna) es claro que dicIa e 

que en las hojas, si exlste (en el control neg 

MU/min por mg de proteina, mientras que 

pueden alcanzar hasta 275 pm 4-MU/mir por. 

Contrarlo a esto, la expresiOn de On gen 

de la presente solicitud dirige la exp eslØn 

ninguna expresióri en las rakes, como caram 

pÆgina 26 e la descripclón de la soilcitu en e 

Tomando en consideración todo 10 anterli 

materia no podrIa derivar el mØtodo de a pres 

documento D2, por lo que dicho docunento 

solicitud en estudio. 

5.3. 

sefiala que el promotor rbcs dirige la 

de la tabla 1 del documento D2 (pgina 

;lón en las ralces, a6n cuando es menor 

o se tienen valores de 118 y 170 pm 4-

las plantas transfectadas estos valores 4ated ., 

de proteina). 

rÆneo a travØs del mØtodo que es objeto 

nlcamente a las hojas, sin encontrarse 

:e lo muestra la mencionada tabla 1 de la 4Lk4. 
dio. 

es eviderite que la persona versada en la 

te solicitud a partir de las ensefianzas del 

0 puede afectar el nivel inventivo de la 

Como se mencionó anteriormerite el SefScr Examinador considera quo a partir do las 

enseiianzas de los citados documentos Dl y D, la persona versada en la materia podrIa 

obtener do forma evidente el mØtodo relamado por la presente solicitud. 

En relaclón con lo anterior me 

muestran la utilidad de emplear los 

expresión de genes forneos en una 

dicha expresión estÆ directamente infi 

por la planta do la cual se ha extraldo. 

rmito rsaItar que Si bien los citados documentos 

romotores rcbS de girasol, maIz y arroz para la 

lanta, Ol documento D2 claramente muestra que 

nciada por el origen del promotor rcbs, es decir, 

Consecuentemente, la persona vrsada eh la materla no podria suponer que el rbcS 

de cafØ brindaria una expresión alta le un gn exógeno en una planta (mayor quo la 

obtenida con el promotor CamV 35S) ymucho Henos que dicha expreslón no condujera al 

silenciamlento de genes. 

En este punto vale la pena 

adecuado para la expresión de p 

especificamente en el tejido fotosin 

vez que para poder extraer dicha 

cortar la planta entera 0 excavar las 

En relación con lo anterior me 

documentos Dl y D2 la persona ’ 

r qie la presente solicitud brinda un mØtodo 

s er altas cantidades dentro de una planta, 

lo q.ie constltuye una ventaja significativa toda 

a a partir del material vegetal no se requiere 

sind que basta con recolectar las hojas. 

en 

?ialar que a partir de las ensefianzas de los 

la materia no podrIa de ninguna manera 

5 
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predecir que sI Se emplea especIficamente un promotor rbcS de cafØ se obtendrIa una alta 

expreslón de un gen exógeno en una planta, sin incurrir en silenciamlento de genes. 

SI a la luz de este hecho se tiene en consideración el sePalamiento que con respecto a la 

evaluaclón del Nivel Inventivo de una solicitud hace el Manual Andino para el examen de 

solicitudes de patente, en  i el sentido de indicar que: 

Se considera el n/yel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no Se 

deducen del estado de Ia tØcnica en forma evidente para un tØcnico con 

conocimientos med/os er ía materia, en ía fecha de presentación de la solicitud o de la 

prior/dad reconocida’Y (Resaltado fuera de texto). 

Es claro que, dado que la persona versada en la materia no podria deducir a partir de 
las ensefanzas de los documentos Dl y D2 cual serla el comportamiento en la expresión 
de un gen exógeno en una planta que se obtendrIa al transfectar dicha planta con un 
promotor rcbS de cafØ, como el que estâ involucrado en el mØtodo que es objeto de la 

presente solicitud, dicha solicitud en estudlo a todas luces conhieva Nivel Inventivo con 

respecto los citados docurnentos Dl y D2. 

6. CONCLUSION 

En virtud de las modificaciones realizadas sobre el capItulo relvindicatorio, asI como 
los argumentos dlscutldos a este respecto Se estableció de manera Incontrovertible que 
dicho capftulo es totalmene claro al reclamar el mØtodo objeto de la presente solicitud. 

Por otro lado, los argumentos tØcnicos proporcionados demostraron que el 
mencionado capItulo reivindicatorio no estØ de ninguna manera dirigido a proteger una 
secuencia de nucleótldos ô poilpeptIdica aislada de una planta, sino que se reclama un 
mØtodo de expresión de genes exógenos en plantas, el cual involucra un constructo que 
posee una secuencia promotora rbcS de cafØ la cual hace parte de un vector de expresión. 

Finalmente, el anlisis realizado a las enseianzas de los docurnentos Dl y D2 
comprobó que dicho mØtodo reclamado por Ia solicitud en estudlo no podrIa ser obtenido 
de manera obvia a partir dp las ensefanzas de los citados documentos, ni por si mismos iii 
en combinación, por Jo que,la presente solicitud sin lugar a dudas conileva Nivel Inventivo 
con respecto al estado del arte mØs próxlmo. 

7. Anexo me permito presentar copia de la pÆglna 29 que corresponde al capitulo 
reivindicatorlo modificado tal como se expuso anteriormente en el presente memorial, el 
cual estØ constituido por 6 reivindicaciones. 

� Secretaria General de Ia Comunidad Andina "Manual pare eí examen de soilcitudes de 
patentes de invenciÆn en 1a4 ofic!nas de propledad industrial de los paises de la Comunidad 
Andina’ Lima, 2004. PØgina 16. 

t] 
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8. En Hista de to anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a 

la Iuz de Is argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de patente solicitado. 

Seæor Superintendente, 

ICIA LLOREDA RICAUR.TE 
T.P. 53.215 

7 
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comprende el Paso de transfectar 

comprende dicho gen exógeno b 

desde el nucleótido I hasta el nt 

funcional de la misma, donde Is pa 

2. El mØtodo de. la reivindic 

ID No I codifica una proteina, 

3. El mØtodo de la reivindic 

ID 
00?odiflca 

una proteins, 

4. El mØtodo do Is reivindic 

grupo quo consiste de cafØ, tor 

Un vector quo contiene u 

reivindicación 2. 

Un vector que contiene u 

reivindicaciOn 3. 

do 

fu 

1, 

de 

�1, 

do 

r) 1, 

,ca 

Jc2L1 10 

O3-IO2B 

i.in gen exógeno en plantas quo 

as con un vector do expreslOn quo 

o1 de la secuencia do nucleOtidos 

1067 do SEQ ID No.1 o una parte 

nal incluye una funciôn promotora. 

la secuencia identificada por SEQ 

e la secuencia identificada por SEQ 

do la planta as seleccionada do un 

soya y achicoria. 

do nucleótidos do acuerdo con la  

de nucleótidos de acuerdo con la 
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OIRECCION ENUE ASCREACIONES 

� Abogad 
Alicia L àreda Ricaurte 

� AsuI14Tp. Radio dOn 03-105528. 
TrÆrni e 002 

� Event 001 
Actua iOn 430 

I Oficio 
� Folio 005 

H 
� . Como esultado del examen defi itivo do fondo, realizado con fundamento en el 

� arUeulo 48 de Ia DecisiOn 486 d la C misiôn de Ia Comunidad Anthna, se le 
comuniza: . . � 

1. Ooumentos estudiados . . � 

Desriçi: Folios; 35 a 61 co 0 se radicO inicialmente. 

ReivinMioiones: Folios: 62 a 63 co a se radicO inicialmente. 
Folios; 114 modifi adas el 29/02/2008 

J. Folios: 133 mOdifi ado el 14/08/2009 

Fiqra 

Folios: 64 77 co o se radicO inicialmente. 

Re!Pu sta solicitante: Folios:107 112 el 29/02/2008 

� . . 

Folios: 126 a 132 el 14/08/2009 

S Priofid EP 011115 3.0 . 11/05/2001 

2. Obetó de là invenclón 

Tituto te Ia solicitud: "Gen prom tor especfico de Ia hoja del cafØ". 

El objto de Ia presente solicitud de pa . nte de invenciOn consiste en un mØtodo 
para expresiOn del gen do Ia. equen subunidad de la .rib ulosa-1,5-bis-fosfato 
carboiIasa-oxigenasa (rbc8 a R bisco) uya Secuencia nucleotidica es derivada de 
las hoas do cafØ, este gen quo uede tilizarse como un promotor do expresiOæ 
inducib4e do genes en plantas. 

El proerna planteado on esta s licitud es (a carencia de promotores efectivos de. 
expresión  de genes dirigidos a t idos e pecIficos. . 

Para .oucionar este problema tØcnic Ia solicitud en estudlo proporciona una 
seäuneia promotora para expre iOn d genes vegetales, sin que se produzca un 
silendsmiento consecuŁnte do I utlliz don del mismo 

y 

quo se expresa en tejido 
foliar Oicamente.. . � � 

IPC: ç12N  15/82. � � 
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3. Determinaciôn  d   Estadó de la Tcnica 

La fecha qua so ha t4ido an duenta pÆra determinar el Estado do Pa TØcnica as: 

Fecha do presentació do Pa solicitud ptloritaria - 11105/2001 

Teniendo an cuenta 10 fecha indicada se reallzô Pa bcisqueda an oP estado do la 
tØcnica do documentak relacionados con Pa solicitud encontrÆndoe los siguientes 
documentos mae releantes: 

NO Documento Titulo 
cha de 

pubilcaclon 

Dl ES 2139565 T 
I’d
 

en quirnØrico de resistencia a 18/10/1989 herbicldas" 

Nomura M et .a  "The promoter of rbcS iiia C3 plant (rice) 

PlantMolecular directs organ-specific, Light-dependent 
02 Biology, vol 44 expresiOn in C4 plant (maize), but does 09/2000 

N01:99-106 noto confer bundle sheath cell-specific 
exłresiOn" 

3.1. Nivel inventivo (’art18, D486) 

Eldocumento mØs cerano a ta solicitt1d as ES 2139565 (Dl) ei cual divulga Pa 
utthzaciôn del promotoi del gen do la pequefla subunidad do Pa ibulosa-1,5-bis-
fosfato-carboxilasa-oxtenasa (rbcS O Rubisco) aislado do girasol (Helianthus 
annuus) para dirigir Ia ecpresion de un gen quimerico an una planta ceterminada (ver 
reivindicacion 1) I 

La diferencia entre Dl y Pa solicitud an estudlo, es quo an Dl el promotor es aislado 
del girasol, mientras qu an la solicitud as aislado do Pa planta de cafØ. 

Por otra parte, el docum nto do Nomura, Et.aI., 2000 (D2), divulga Pa itransformaci6n 
do plantas de maiz con el gen GUS usabdo un promotor de Pa rubisco aislado de 
arroz (C3) o do maiz (c4), an ambos cascs Pa expresson del gen forÆneo se logra an 
tejido fotosintetizador, epec1ficamente en las hojas, mientras qua Pa expresion as 
inhibida an tejido no-fotcsintetizador taP cmo Pa raiz o incluso eltaflo (ver pag 101 
columna izq; pÆg 103, clumna izq) 

Do estos dos documenos (Dl ’ D2), es claro qua an el estado de Pa tØcnica so 
conocia qua: 

1. todas (as plantas d tipo C3 y C4 poeen at gen do Pa rubisco para su actividad 
fotosintetizadota y qua este gen as por tanto, altamente conservado; 

2 oP promotor del ger de rubisco permite Pa expresiOn do un gen forÆneo dirigida 
a tejido fotosintetizdor, esecIficariente a las hojas; 

3. independientemene del origen dot pomotor de Pa rubisco, as decir do Pa planta 
do Pa cual so aisPó, t promotor tiene eP mismo efecto sobre Pa expresióri de un 
gen introducido an otra planta. 

Por tanto, resulta obvio 
dirigida a las hojas; qua I 
tØcrilcas convencionalos 

ue Pa planta de .afØ posea este gen, con una expresión 
secuencia especifica de este gen so obtiene a partir de 

do biologia moPcuPar y quo por tanto, el reporte de su 

11 



15Z 

136 
promotor de Is rubsco sobre Ia expesiOn ce un gen forÆneo en plantas de cafØ o en 
otras plantas tales como las rnenciPnadas" en is solicitud. 

De esta manors, respecto at estadp de Is tØcnica divulgado por Dl y D2, el mØtodo 
para Ia expresión de un gen exógerio quo utiliza el promotor de Is rubisco aislado del 
cafØ, no .puede considerarse invenivo de ocuerdo con to establecido en at articulo 18 
do Is Decision 486. III 

4. Respuestas a los argumento. del slicitante 

Sabre Is relevancia cia Ole n el nyeI invntho des solicitud 

El solicitante arguments qua si bin el doumento Dl enseæa Is utilidad del promotor 
rbcS para expresar un gen de nitrilasa on plantas, dicho documento no indica que 
este promotor tongs una major e*presióii que at CamV 35S, par to quo una persona 
versada en Is materia no tendna pingun6 motivacion para escoger uno u otro de los 
promotores empleados en Dl (v 

or 

folio "128, pÆrrafo 6). 

Sabre este argumento, esta oflcià no eta do acuerdo en tal apreciación puesto qua 
. para una persona versada en I materla es clara Is ventaja teonica que ofrece un 

promotor tal como rbcS qua prmite gina expresiOn dirigida Unicamente at tejido 
fotositetizador, frerite at promotcr CamV 355 que no tiene tat expresion dingida, par 
tanto Is elecciOn do uno u otro promotr no as un asunto quo desvirtüa Dl. 

El solicitante tambiØn arguments que ""Dl no indica a sugiere qua ninguno do los 
promotores alli revelados noconduca at silenciamiento do genes, el cual es 
conocido quo ocurre at emp ear .prpmotores altamente activos para expresar 
simultaneamente multiples tra sgenes en Is celula Contrano a esto, el solicitante ha 
encontrado do manera sorprerdente 

que 

el promotor do rbcS do cafØ empleado en 
el mØtodo do la presente solicitud no "conduce a dicho silenciamiento do genes". 

A este respecto, esta oficina no encorhró  evidencia en Is solicitud sabre Is obtenciOn 
do resultados relacionados con at emplea del promotor rbcS aislado de cafØ en Is 
expresión do multiples transgnes sir silenciamiento de Is expresiOn gØnica, puesto 
que Is descripciOn do Is soIcitud p,,rovee constructos para Is transformaciOn do 
plantas con un unico transgen (folio 52-54) Especificamente, so provee un ejemplo 
do transformactón do  plantas do tab,’aco con un constructor que comprende el gen 
marcador (uldA) baja el control del promotor rbcS (folios 54-61). Las plantas 
analizadas solo tienen integada una copia do T-DNA 

y 

por tanto, una copia del 
promotor rbcS y at transgen. Do ’esta manors, no as evidente a partir do Is 
información divulgada, que Ia solicit id hays solucionado o probado tal problems de 
silenciamiento do genes. 

Adicianalmente, a partir del 6apitul ol reivindicatorlo estudiado no as evidente que el 
mØtodo presentado en Is sIic3tud oste dirigido a obtener Is expresiOn de multiples 
genes, puesto que Is reMnd’icaciOn, I establece: "un mØtodo para Is expresión de un 
gen exógeno en plantas" e esta ianera, si Is ventaja del preserite metodo es quo 
no conduce at silenciamierfto do genes, tal coma Ia arguments el solicitante, esta 
ventaja no fue probada exprimenalmente ni fue especificada en las clÆusulas do Is 
solicitud. 



El solicitante argumen 
diferencia significativa 
plantas, par ejemplo se 
de maiz no pudo induci 
probablemente debido 
fascicular" (pÆg 101,00 

De esta forma la persc 
enseæanzas de. D2 que 
un gen exógeno on plai 
que es superior a Ia obt 
pÆrrafos 7y 8). 
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i que el documØnto D2 revela claramente que existe una 
ntre los promotores rbcS obtenidos a partir de diferentes 
alando "En contraste con el promotor de arroz, el promotor 
mucha actividad GUS en las plantas de maiz transgenicas, 

su expresiôn .de GUS especifica en cØlulas de Ia vaina 
imna2,D2). 

i versada en Ia materia no podria suponer a partir de las 
promotor de rbcS de cafØ induciria una alta expresión de 
s, Ia cual el soliitante encontro de manera sorprendente 

Ida con otros promotores como as el CamV 358" (folio 129, 

Coma Se ha menclonado l to largo de este concepto, Las ventajas del promotor rbcS 
en Ia expresión dirigida a tejido fotosintetizador ya eran conocidas y probadas en el 
estado de Ia tecntca (par ejemplo en Dl y D2) Por otra parte, las diferencias 
encontradas en Ia expreion de este promotor sonproducto de las diferencias de 
actividad fotosintØtica que hay entre las hojas y las vainas de Ia planta de malz (pag 
101, columna 1, 02) Portanto, nada en el estado de Ia tecnica, particularmente en 
D2, haria pensar que Ia expresion del promotor rbsC tendria un comportamlento 
diferente al reportado on Ia solicitud para el rbcS de cafØ 

El solicitante tambiØn argunenta que at documento D2 senala que el promotor rbcS 
dinge Ia expresion del gen loraneo en las raices (tabla 1, 02), aunque es menor que 
on las hojas (folio 130, pÆrrafo 1). 

Hecha Ia revision de Ia tablO en menciOn y apartir de Ia lectura de 02, esta oficina 
encontrO que aunque los transformantos con promotor rbcS de maiz tiene una 
expresion mayor de GUS, que los controles negativos, esta expresion a partir del 
promotor rbcS de arroz presenta una alta variabilidad, Ilegando a ser incluso menor 
qua La expresion en los cbntroles negatives En cualquier case, estos valores 
reportados corresponden tocos a niveles no detectables de actividad GUS a partir de 
pruebas histo4uirnicas (pig 103, columna 1, 02). 

De lo anterior se evidencia "que D2, contrarto a to que argumenta el solicitante,
demuestra La expreston dirigida y especifica de genes forÆneos a tejidos 
fotosintØticos usando el prom9tor rbcS, estimulanda de esta manera su utitizaciOn en 
vectores de expresiOn. 1 

5 Conclusión: 

Los requisitos de patentabilidaci de Ia presente soliitud se encuentran afectados asi 

N° Documento NO R eivindicaciones 
Requisito que afecta afectadas 

Dl ES 2139565 T3 1-6 Nivel inventivo 
Nomura M., et a! Plant’ 

D2 Molecular Biology, vol 443 1-6 Nivel inventivo 
- 

N01:99-106  
- 

0-



138 

Con: t4do lo anterior, es evident que n el estado de la tØcnica se conocian 
pro mores de expresion tedo-e pecIfi o de tpo rbcS y que esta información es 
sufiºte para que una persona v rsada n to materia hubiera obtenido la altemativa 
de r i7iotor rbcS aislado de ca,  prese tada en la soIicitud 

Pol anteriores consideracio es y vista de la informaciOn que habla sido 
sum i iMrada por DI y 02, se rec miend Negar el privIleglo de patente sobre las 
rely! dicaciones I a 6 (folio 13 

) 

de Ia solicitud. 
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