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Señor(a)
AGBIOME INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR 
ENFERMEDADES DE PLANTAS” 
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/048969
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 26 de agosto de 2016.
PRIORIDAD(ES): US     62/211,282    28 de agosto de 2015. 

US     62/320,840    11 de abril de 2016.  

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:
  
1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486) 

Se aceptan las modificaciones radicadas el 17 de julio de 2018, bajo el número N° 
NC2018/0002504, por ajustarse a los requisitos legales. 

            
2. Certificado de depósito de material biológico (Art. 26 Decisión 486 literal (j))

Debe allegar el Certificado de material biológico porque en las reivindicaciones se 
menciona el número de depósito de varias cepas bacterianas del género Bacillus sp. 
(AIP61892, AIP27511, AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP79428, AIP14931, AIP39589, 
o AIP36895), sin embargo, no es claro y verificable en la descripción.      
               
3. Objeto de la invención 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de 
la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga 
más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de 
patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán 
las reivindicaciones 1 a 31 del radicado N° NC2018/0002504 del 17 de julio de 2018.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la continua necesidad de desarrollar 
metodologías que permitan controlar eficazmente enfermedades de las plantas y los 
patógenos que las causan. 

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición 
que comprende una cepa bacteriana AIP61892, AIP27511, AIP35174, AIP25773, 
AIP15251, AIP79428, AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o una variante activa de 
cualquiera de estas, en tanto la variante activa comprende una cepa bacteriana que 
posee un genoma con una distancia de Mash de 0.010; y/o una espora, o una pre-espora, 
o una combinación de células, preesporas y/o esporas de cualquiera entre AIP61892, 
AIP27511, AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP79428, AIP14931, AIP39589, o 
AIP36895, o una variante activa de cualquiera de las mismas, en tanto la variante activa 
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comprende una cepa bacteriana que posee un genoma con una distancia de Mash de 
0.010; y métodos para mejorar por lo menos un rasgo agronómico de interés y/o mejorar 
la salud de la planta y/o para controlar una o más enfermedades de planta. 

4. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (c)) 

El objeto de la reivindicación 15 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 (c) de la 
Decisión 486, toda vez que, definen un método que mejora un rasgo agronómico de 
interés en una planta en términos de una etapa que comprende: “(…) (a) plantar la 
superficie de cultivo con semillas o plantas (…)”, lo cual corresponde a un proceso 
esencialmente biológico relativo a la reproducción de variedades vegetales, que no 
involucra ningún tipo de intervención humana. Por lo tanto, el alcance de esta 
reivindicación corresponde a una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo 
citado. 

El objeto de las reivindicaciones 16 a 28 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 
(c) de la Decisión 486, toda vez que, definen un método de control de un patógeno de 
planta que provoca una enfermedad de planta en un área de cultivo en términos de una 
etapa que comprende: “(a) sembrar el área de cultivo con semillas o plantas susceptibles 
a la enfermedad de planta; y (…)”, lo cual corresponde a un proceso esencialmente 
biológico relativo a la reproducción de variedades vegetales, que no involucra ningún tipo 
de intervención humana. Por lo tanto, el alcance de esta reivindicación corresponde a 
una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo citado. 

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486) 

El uso de la reivindicación 15 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo 
en cuenta que reclama un “Un método que mejora un rasgo agronómico de interés en 
una planta, el método comprende: (…) (b) aplicar a la planta una cantidad eficaz de: (i) 
una cepa bacteriana AIP61892, AIP27511, AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP79428, 
AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o una variante activa de cualquiera de las mismas o 
(…)”, lo cual hace referencia implícitamente al uso de la cepa bacteriana en el campo de 
cultivo.

El uso de las reivindicaciones 16 a 28 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, 
teniendo en cuenta que reclama un “Un método de control de un patógeno de planta que 
provoca una enfermedad de planta en un área de cultivo, el método comprende: (…) (b) 
aplicar a la planta susceptible a la enfermedad de planta una cantidad efectiva de una 
cepa bacteriana que comprende (…)”, lo cual hace referencia implícitamente al uso de la 
cepa bacteriana en el campo de cultivo.

6. De la solicitud de patente

6.1.Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486) 
    

- La reivindicación 1 no es clara porque define una composición en términos de que 
esta comprende una variante activa de una cepa bacteriana que “posee un 
genoma con una distancia de Mash de 0.010”, lo cual corresponde a un resultado 
alcanzar que da cuenta de la Identidad de Nucleótidos Promedio (ANI), que no 
corresponde a una característica técnica esencial de la composición. En este caso 
la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas 
las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere a la 
solicitante definir la composición exclusivamente en términos de sus 
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características técnicas esenciales, es decir indicando sus ingredientes, 
excipientes en las cantidades o proporciones específicas propias de dicha 
composición. 

- La reivindicación 1 no es clara porque presenta errores de redacción al indicar que: 
“(…) una variante activa de cualquiera de las mismas, en tanto la variante activa 
comprende una cepa bacteriana posee un genoma con una distancia de Mash de 
0.010”. Se le sugiere al solicitante modificar la redacción de la mencionada 
reivindicación e indicar que la variante activa de una cepa bacteriana posee un 
genoma con una distancia de Mash de 0.010.

- Las reivindicaciones 1, 2, 7 a 9, 11 y 29 no son claras porque la expresión “variante 
activa” es imprecisa dado que no se menciona el tipo de actividad a la cual dicha 
expresión se refiere. Se le sugiere al solicitante realizar las aclaraciones 
pertinentes y sustituir dicha expresión por un término concreto.

- La reivindicación 4 no es clara porque la expresión “formulación estable” es 
imprecisa dado que no se menciona con respecto a que condición o variable 
puntual la formulación seria estable. Se le sugiere al solicitante realizar las 
aclaraciones pertinentes y sustituir dicha expresión por un término concreto.

- La reivindicación 8 no es clara debido a que presenta errores de redacción al 
mencionar que: “(…) dicha variante activa se selecciona entre un herbicida, 
fungicida, pesticida, u otro químico protector de cultivos y es resistente a dicho 
herbicida, fungicida, pesticida, u otro químico protector de cultivos”, lo cual no 
corresponde con el objeto reivindicado que está relacionado con la producción de 
cepas bacterianas o variantes activas de estas que pueden tener resistencia a un 
herbicida, un fungicida, un pesticida, y/u otro químico protector de cultivos. Se le 
sugiere al solicitante realizar las aclaraciones pertinentes.

- La reivindicación 9 no presenta sustento en la descripción que evidencie que una 
cepa bacteriana seleccionada del grupo que consiste en: AIP61892, AIP27511, 
AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP79428, AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o 
una variante activa de estas, haya sido transformada mediante técnicas de 
ingeniería genética convencionales, con un gen de resistencia a un herbicida que 
torna dicha cepa o variante activa resistencia al herbicida de interés, o modificada 
por presión de selección mediante el cultivo in vitro de estas en presencia de 
biocidas de interés tales como un herbicida, fungicida, pesticida, u otro químico 
protector de cultivos. Se le sugiere al solicitante realizar las aclaraciones 
pertinentes y limitar el objeto reclamado a una razonable generalización de las 
metodologías empleadas que permiten identificar y producir la población de cepas 
bacterianas identificadas en la presente invención. 

- Las reivindicaciones 11 a 14 no son claras porque la expresión “biológicamente 
puro” es imprecisa dado que no se menciona el tipo específico de componentes 
de los cuales el cultivo carece o es libre. Se le sugiere al solicitante realizar las 
aclaraciones pertinentes y sustituir dicha expresión por un término concreto.

- La reivindicación 12 no es clara porque define un cultivo en términos de su proceso 
de obtención al indicar que este “(…) se produce cultivando en presencia de dicho 
biocida”. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto y de 
procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera 
independiente en el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto se 
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deben caracterizar a partir de las partes que lo componen y las de proceso se 
deben caracterizar a partir de una secuencia lógica de etapas y condiciones 
técnicas específicas que le permitan a la persona versada en la materia la 
implementación del proceso. Se le sugiere al solicitante realizar las aclaraciones 
pertinentes.

6.2.Descripción (Art. 28 Decisión 486 literal (e))

- La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para 
que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda 
ejecutarla (o reproducirla), dado que el capítulo descriptivo (Ejemplos 1 a 16 - 
Radicado N° NC2018/0002504 del 7 de marzo de 2018), no presenta pruebas 
técnicas que demuestren un desarrollo concreto y explícito de que una cepa 
bacteriana seleccionada del grupo que consiste en: AIP61892, AIP27511, 
AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP79428, AIP14931, AIP39589, o AIP36895, o 
una variante activa de estas, haya sido transformada mediante técnicas de 
ingeniería genética convencionales, con un gen de resistencia a un herbicida que 
torna dicha cepa o variante activa resistencia al herbicida de interés, o  modificada 
por presión de selección mediante el cultivo in vitro de estas en presencia de 
biocidas de interés tales como un herbicida, fungicida, pesticida, u otro químico 
protector de cultivos. Se le sugiere al solicitante realizar las aclaraciones 
pertinentes.

                     
7. Unidad de invención (Art. 25 Decisión 486) 

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 9 
grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

 Grupo inventivo 1: Cepa bacteriana AIP61892 (Bacillus subtilus subsp. Subtilus) 
– Cultivos, composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus 
esporas o pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 2: Cepa bacteriana AIP27511 (Bacillus drentensis) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 3: Cepa bacteriana AIP35174 (Bacillus thuringiensis) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 4: Cepa bacteriana AIP25773 (Bacillus flexus) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 5: Cepa bacteriana AIP15251 (Bacillus frigoritolerans) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  
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 Grupo inventivo 6: Cepa bacteriana AIP79428 (Burkholderia vietnamiensis) – 
Cultivos, composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus 
esporas o pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 7: Cepa bacteriana AIP14931 (Bacillus thuringiensis) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 8: Cepa bacteriana AIP39589 (Bacillus acidiceler) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

 Grupo inventivo 9: Cepa bacteriana AIP36895 (Bacillus simplex) – Cultivos, 
composiciones y métodos que comprenden dicha cepa bacteriana, sus esporas o 
pre-esporas (reivindicaciones 1 a 14, 29 a 31).  

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la 
solicitud inicial a una sola invención, eliminando de ella las otras invenciones. 

Por consiguiente, la búsqueda del estado de la técnica y el examen de patentabilidad 
serán realizados para el grupo inventivo 1.
          
8. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de agosto de 2015 que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de 
Publicación

D1 Szczech M. et al., J. 
Phytopathology

“The Effect of Mode of Application of Bacillus 
subtilis RB14-C on its Efficacy as a Biocontrol 
Agent Against Rhizoctonia solani”

2 de febrero de 2006

D2 WO2012087980
“Sandpaper mutants of bacillus and methods 
of their use to enhance plant growth, promote 
plant health and control diseases and pests” 28 de junio de 2012

El documento D11 divulga un estudio que demuestra la efectividad de B. subtilis RB14-C 
en el control del marchitamiento fúngico generado por R. solani en el tomate dependiendo 
del modo de introducción de la bacteria (Resumen). 

El documento D22 divulga cepas de Bacillus y métodos de uso de estas para mejorar el 
crecimiento, promover la salud de las plantas o controlar enfermedades o plagas de una 
planta (Resumen).

9. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486) 

1Szczech M. et al., 2006. The Effect of Mode of Application of Bacillus subtilis RB14-C on its Efficacy as a Biocontrol Agent Against 
Rhizoctonia solani. J. Phytopathology, Vol. 154, Pág. 370 – 377.  Recuperado desde: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0434.2006.01107.x
2https://patents.google.com/patent/WO2012087980A1/en?oq=WO%2f2017%2f040273.
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9.1.  Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486) 

La reivindicación 1 consiste en: “Una composición que comprende: (a) una cepa 
bacteriana AIP61892, AIP27511, AIP35174, AIP25773, AIP15251, AIP79428, AIP14931, 
AIP39589, o AIP36895, o una variante activa de cualquiera de las mismas, en tanto la 
variante activa comprende una cepa bacteriana posee un genoma con una distancia de 
Mash de 0.010 (…)” (Radicado No NC2018/0002504 del 17 de julio de 2018).

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Características esenciales D1 D2

Composición que 
comprende:

Composición que comprende 
(Pág. 371, Materiales y 
métodos). 

Composición bacteriana que 
comprende (Pág. 72 y 73, Reiv. 
1 a 21).

Cepa bacteriana AIP61892
Cepa bacteriana de Bacillus 
subtilis RB14-C (Pág. 371, 
Materiales y métodos).

Cepa de Bacillus subtilis 
QST713 (Pág. 13, Párr. [0076] – 
Pág. 72, Reiv. 1 a 3).

Cepa bacteriana entre 105 
CFU/ml y 1012 CFU/ml.

Densidad de la bacteria en el 
inóculo fue de aproximadamente 
109 CFU/ml (Pág. 371, Col. 2, 
Párr. 2 y 4 - Materiales y 
métodos).

Las células de Bacillus subtilis 
mutadas (swrA') comprenden 
aproximadamente 1 x 102 cfu/g a 
1 x 1010 cfu/g en la composición 
(Pág. 6, Párr. [0023]).  

 
El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida 
en la reivindicación 1 porque divulga una composición que comprende la cepa de Bacillus 
subtilis RB14-C la cual produce el antibiótico iturina A. En realizaciones particulares se 
determinó la afectividad de RB14-C como un agente de biocontrol contra Rhizoctonia 
solani infectando el tomate empleando varios tratamientos que comprenden: (i) RB14-C 
mezclado con suelo – SA. Después de la incubación con R. solani durante 3 días, el suelo 
se inoculó con RB14-C. La densidad de la bacteria en el inóculo fue de aproximadamente 
109 CFU/ml (Pág. 371, Col. 2, Párr. 2 - Materiales y métodos); (ii) RB14-C con semillas 
cubiertas (SC)/RB14-C – SC. Las semillas de tomate germinadas se remojaron en el 
inóculo durante 15 minutos y se plantaron en macetas que contenían suelo incubado 
previamente con R. solani durante 7 días. La densidad de la bacteria en el inóculo fue de 
aproximadamente 109 CFU/ml (Pág. 371, Col. 2, Párr. 4 - Materiales y métodos); y (iii) 
Aplicación combinada de RB14-C – SA + SC. Suelo incubado por 3 días con R. solani, 
se inoculó con la suspensión de células lavadas de RB14-C. Después de otros 4 días de 
incubación, el suelo bacteriano se plantó con semillas de tomate recubiertas con RB14-
C (Pág. 371, Col. 2, Párr. 5 - Materiales y métodos).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición bacteriana 
divulgada de D1 consiste en que la composición reivindicada comprende la cepa 
bacteriana AIP61892.

No se evidencia un efecto técnico asociado a dicha diferencia dado que el documento 
D1, al igual que la presente solicitud, demuestran la efectividad de una composición que 
comprende una cepa Bacillus subtilis en el control y el tratamiento de una enfermedad en 
una planta generada por un agente fúngico tal como R. solani. En particular, el documento 
D1 demuestra la protección de plantas de tomate por RB14-C contra el marchitamiento 
fúngico generado por R. solani, en donde el tratamiento que consiste en introducir RB14 
directamente en el suelo infestado con R. solani (RB14-C – SA) fue el más efectivo al 
controlar la enfermedad. En este caso, se demostró que la plantación de semillas en el 
suelo inoculado con RB14-C 4 días antes, estimulaba la producción de iturina A (Pág. 
375, Fig. 6 - Discusión).
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede 
formular así: ¿Cómo modificar la composición que comprende una cepa de Bacillus 
subtilis conocida en D1 con el fin de obtener una composición bacteriana alternativa?

Sin embargo, el incluir metodologías para mejorar el crecimiento de una planta, promover 
la salud o controlar una enfermedad de esta a partir de una composición que comprende 
cepas de Bacillus subtilis, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una 
composición (Producto SERENADE®) (que comprende células de Bacillus subtilis 
QST713 (Cepa silvestre - NRRL B-50420) que tiene una mutación en el gen swrA, dando 
origen a las cepas modificadas QST30002 y QS30004 (Pág. 42, Párr. [0183 - 0184]). Las 
células que tienen la mutación comprenden al menos el 3,5% del total de células 
bacterianas en la composición (Pág. 71, Reiv. 4). Las composiciones pueden obtenerse 
cultivando las variantes y cepas de Bacillus sp. de acuerdo con métodos bien conocidos 
en la técnica (Pág. 27, Párr. [0117]).

Por otro lado, el documento D2 menciona que la composición bacteriana comprende 
además al menos otro ingrediente o agente activo además de las células de Bacillus 
subtilis mutadas (swrA'). Tales ingredientes o agentes activos pueden ser una sustancia 
química u otra cepa bacteriana. Los ejemplos de ingredientes o agentes activos 
adecuados incluyen, entre otros, un herbicida, un fungicida, un bactericida, un insecticida, 
un nematicida, un miticida, un regulador del crecimiento de las plantas, un estimulante 
del crecimiento de las plantas y un fertilizante (Pág. 6, Párr. [0022]). Adicionalmente, se 
divulga un método para producir un producto promotor del crecimiento de las plantas que 
comprende: (a) cultivar una célula bacteriana que comprende una mutación en un gen 
swrA o un ortólogo de este; y (b) promover el crecimiento de las células bacterianas que 
tienen la mutación a la esporulación (Pág. 43 y 44, Párr. [0181 - 0182]); y un método para 
tratar una planta promoviendo la salud de esta, mejorando la resistencia al estrés abiótico 
o mejorando el vigor y/o controlando una enfermedad y/o una plaga de la planta, en donde 
el método comprende aplicar una o más de las composiciones de la presente invención 
o las bacterias formadoras de esporas de la presente invención a la planta, a una parte 
de la planta y/o al lugar que rodea la planta (Pág. 75 y 76, Reiv. 45 a 52). 

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a 
incluir las metodologías para controlar una enfermedad de una planta a partir de una 
composición que comprende cepas de Bacillus subtilis del documento D2 y la cepa de 
Bacillus subtilis RB14-C la cual produce el antibiótico iturina A de D1, para así llegar al 
objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia. 

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10, la reivindicación independiente 11 y sus 
reivindicaciones dependientes 12 a 14, y la reivindicación independiente 29 y sus 
reivindicaciones dependientes 30 y 31 tampoco cumplen con el requisito de nivel 
inventivo.

10.Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 Szczech M. et al., J. 
Phytopathology 1 a 14, 29 a 31 Nivel Inventivo

D2 WO2012087980 1 a 14, 29 a 31 Nivel inventivo
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En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capítulo 
reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo 
capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 
1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas 
Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1. 

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 
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Fig. 6 – Discusión.
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