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Sefior(a)
DANZIGER "DAN" FLOWER FARM

TITULO DE LA SOLICITUD: “PLANTAS DE GYPSOPHILA QUE TIENEN CANTIDAD
ELEVADA DE BETA-CAROTENO Y METODODS PARA OBTENER LAS MISMAS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IL2015/051250

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 23 de diciembre de 2015.
PRIORIDAD(ES): US 62/096,098 23 de diciembre de 2014.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Objeto de lainvencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1 a 14 del radicado N° NC2019/0009326 del 27 de agosto de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
método para la identificacion de plantas de Gypsophila con un fenotipo de interés,
especificamente, color de pétalo diferente al blanco.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para
seleccionar una poblacion de plantas de Gypsophila con una generacion de plantas
progenitoras de Gypsophila capaces de producir una planta de retofio que tiene una flor
con un fenotipo alterado, y una composicion consistente Unicamente en: agua, entre 10
a 50 mg/l de acido giberélico y entre 5 a 20 mg/l de bencilo adenina.

2. De la solicitud de patente
2.1. Titulo

El nombre de la invencion de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decision 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EI nombre no
podré referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0006822 el 07 de marzo de 2019,
solicité la modificacion del titulo a: “METODOS Y COMPOSICIONES PARA OBTENER
PLANTAS DE GYPSOPHILA QUE TIENEN CANTIDAD ELEVADA DE BETA-CAROTENO
Y METODOS PARA OBTENER LAS MISMAS”, la cual no se acepta porque no divulga la
invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprension, dado que, es
redundante en lo relacionado con el método. Asimismo, se evidencia que el objeto de las
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reivindicaciones es un metodo de conservacion para flores cortadas de Gypsophila.
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere el titulo siguiente: “METODO Y COMPOSICION
PARA CONSERVAR FLORES CORTADAS DE GYPSOPHILA".

2.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 13 no es claro porque menciona “Un método de
seleccion de una poblacion de plantas de Gypsophila para una generacién de
progenitoras de plantas de Gypsophila capaces de producir una planta de retofio que
tienen una flor con un fenotipo alterado, dicha flor que tiene un fenotipo alterado
comprende una cantidad elevada de beta-caroteno, en donde dicha cantidad elevada de
beta-caroteno es al menos 2 veces la concentracion de beta-caroteno en comparacion
con la concentracion de betacaroteno en una Gypsophila de control”, sin embargo, se
evidencia que dicho método no tiene como finalidad alterar el fenotipo de Gypsophila sino
gue su objeto es conservar las flores cortadas de Gypsophila. Se sugiere hacer las
modificaciones pertinentes.

El objeto de la reivindicacion 1 no es claro porque menciona “una Gypsophila de control”,
lo cual no determina contra cual Gypsophila se realiza dicha comparacion. Se evidencia
gue la comparacién es contra Gypsophila cv. Million Stars (M.S). Sin embargo, se aclara
gue el objeto de la reivindicacién 1 no esta relacionado con la comparacion entre plantas
de Gypsophila.

Las reivindicaciones 4 a 13 no son claras porque reclaman caracteristicas fenotipicas de
las plantas, las cuales no son consideradas caracteristicas técnicas del método
reivindicado. Se aclara al solicitante que, un método debe ser caracterizado por la
secuencia légica de etapas técnicas y condiciones que se lleven a cabo para la ejecucion
del mismo. Por lo anterior, se sugiere caracterizar el método por la secuencia l6gica de
etapas y condiciones segun lo sustentado en el capitulo descriptivo

El objeto de las reivindicaciones 1 a 3, 5 a 7, 10 y 11 no es claro porque menciona
“Gypsophila”, siendo este un género de plantas el cual debe estar en cursiva. Por lo
anterior, se sugiere “Gypsophila”.

2.3.Descripcién (Art. 28 Decision 486 literal (e))

La descripcion de la invencion debe ser clara y completa, de manera que una persona
versada en la materia pueda ejecutarla. Por lo anterior, se evidencia que la descripcion
divulga “un método para seleccionar una poblacibn de plantas de Gypsophila
progenitoras para la presencia en las mismas de las plantas individuales capaces de
producir plantas de retofio que tienen una flor con un fenotipo alterado, en donde la flor
gue tiene un fenotipo alterado comprende una cantidad elevada de beta-caroteno, en
donde la cantidad elevada de beta-caroteno es al menos 2 veces la concentracion de
beta-caroteno en comparacion con la concentracion de beta-caroteno en una Gypsophila
de control”. Sin embargo, se evidencia que dicho método no tiene como finalidad alterar
el fenotipo de Gypsophila. Dado que, realizando los pasos de este método no se concluye
gue por poner en contacto las plantas de Gypsophila con una composicion consistente
Unicamente en: agua, entre 10 a 50 mg/l de &cido giberélico y entre 5 a 20 mg/l de bencilo
adenina, durante al menos 2 dias, se alteren las caracteristicas del color de dichas
plantas ni tampoco que sean reproducibles estos resultados. Cabe aclarar que, las
alteraciones en el color de estas plantas se dan aleatoriamente por intercambios
genéticos en el cruzamiento de las generaciones donde son seleccionados los fenotipos
deseados. Asi las cosas, se resalta que en realidad el objeto del método mencionado es
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conservar las flores cortadas de Gypsophila (Ej. 1). Ahora bien, el capitulo descriptivo
menciona el género “Gypsophila” sin cursiva. Se sugiere modificar dicho género en

cursiva, es decir, “Gypsophila”.

Es importante, sefialar que las modificaciones no deberan ampliar el alcance de la
material divulgada inicialmente.

3. Determinaciéon del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2014 que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 EP0993776 Composition for the treatment 19 de abril de 2000
of cut tulip flowers
“The Effect of Gibberellic Acid
H. Emami, et al. Advances in and Benzyladenine in Growth
Environmental Biology and Flowering of Lily (Lilium
longiflorum)”

D2 2011

El documento D1! divulga una composicion floral apropiada para prevenir la rapida
elongacion del tallo y prolongar la vida media de plantas cortadas (Seccion: Abstract);
este documento menciona adicionalmente como retardar la pérdida de color y la
senescencia de los pétalos (Col. 1, Parr. [0001]).

El documento D22 divulga una composicién que consiste en agua, acido giberélico y
benciladenina para mejorar la conservacion de las flores cortadas de Lilium longiflorum
(Resumen).

4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisién 486)
4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisién 486)

La reivindicacién 1 consiste en: “Un método de seleccidon de una poblacion de plantas de
Gypsophila para una generacion de progenitoras de plantas de Gypsophila capaces de
producir una planta de retofio que tienen una flor con un fenotipo alterado, dicha flor que
tiene un fenotipo alterado comprende una cantidad elevada de beta-caroteno, en donde
dicha cantidad elevada de beta-caroteno es al menos 2 veces la concentracion de beta-
caroteno en comparacion con la concentracion de betacaroteno en una Gypsophila de
control, que consiste en: (a) preparar flores cortadas de dicha generacion de progenitoras
individuales de plantas de Gypsophila; y (b) poner en contacto cada flor cortada de dicha
generacion de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila con una composicién
consistente Unicamente en: agua, entre 10 a 50 mg/l de acido giberélico y entre 5 a 20mg/I
de bencilo adenina, durante al menos 2 dias, en donde una flor que desarrolla pétalos
gue tienen color crema, color amarillo o sus combinaciones como opuesta al color blanco
es seleccionada como una generacién progenitora de plantas de Gypsophila capaces de

lhttps://patentimages.storage.googleapis.com/5(:/08/db/'5')2cab9e268(:b59/EP0993776A1.pdf

thtps://www.semanticscholar.org/paper/The-effect-of-gibberellic-acid-and-benzyladenine-in-Emami-
Saeidnia/calOae77319f892cdc4ddb783711aa58294f16¢c2
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producir una planta de retofio que tiene una flor con un fenotipo alterado” (Radicado N°
NC2019/0009326 del 27 de agosto de 2019).

Tabla 1. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

progenitoras  individuales de
plantas de Gypsophila con una
composicion consistente
Unicamente en: agua, entre 10 a
50 mg/l de acido giberélico y entre
5 a 20mg/l de bencilo adenina,
durante al menos 2 dias

(Las concentraciones de la
solicitud son equivalentes a
0,0029 - 0,1444 mM de AG y

cortadas con una composicion
gque comprende: agua, &acido
giberélico en una concentracion
de 0.2 a 1.5 mM o en una
concentraciéon de 0.1 a 1.0 mM y
benciladenina en una
concentracion de 0.1 a 0.5 mM o
en una concentracion de 0.05 a
0.25 mM, entre 1.5 a 3 dias o
incluso durante la vida util de las
flores (Ejs. 1y 2, Parr. [0020]).

. . ) Método para conservar flores | Método para conservar flores
Un método que consiste en:
cortadas cortadas
("’.1) preparar flpres cortada_s de o Preparar flores de Lilium
dicha generacién de progenitoras | Preparar flores de Tulipan .
o . cortadas (P4gs. 1606 y 1607,
individuales de plantas de | cortadas (Ejs. 1y 2)
) Tabla 1)
Gypsophila
(b) poner en contacto cada flor
cortada de dicha generacion de | Poner en contacto las flores | Poner en contacto las flores

con la composicion que
consiste en: agua, acido
giberélico a 75ppm vy
benciladenina a 75 ppm
(Pags. 1606 y 1607, Tabla 1)

(donde 75 ppm = 75 mg/L =
0.22mM de AG)

(donde 75 ppm =
0.33mM de BA)

75mg/L=

0,0222 — 0, 0888 mM de BA)

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida
en la reivindicacién 1 porque divulga un método para conservar flores cortadas el cual
divulga la preparacion de las flores de tulipan cortadas y luego el ponerlas en contacto
con una composicién que comprende: agua, acido giberélico en una concentracién de
0.2 a 1.5 mM o en una concentracion de 0.1 a 1.0 mM y benciladenina en una
concentracion de 0.1 a 0.5 mM o en una concentracion de 0.05 a 0.25 mM, entre 1.5a 3
dias o incluso durante la vida util de las flores (Ejs. 1y 2, Parr. [0020]).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacion 1 y el método divulgado de
D1 consiste en que la composicién empleada en la solicitud consiste Unicamente de agua,
acido giberélico y benciladenina. Adicionalmente, la planta preparada y puesta en
contacto con la composicion es una Gypsophila.

No se evidencia un efecto técnico asociado a una composicion que consista Gnicamente
de agua, &cido giberélico y benciladenina, ni al hecho que la planta preparada y puesta
en contacto con la composicién sea una Gypsophila. Dado que, no hay pruebas técnicas
en el capitulo descriptivo que comprueben que al emplear la composicion con Gnicamente
los componentes mencionados a dichas concentraciones se alteren las caracteristicas
del color de Gypsophila ni tampoco que sean reproducibles estos resultados. Cabe
aclarar que, las alteraciones de color en estas plantas se originan aleatoriamente por
intercambios genéticos en el cruzamiento de las generaciones donde son seleccionados
los fenotipos deseados. Asimismo, no hay pruebas técnicas que evidencien efectos
asociados con la conservacion de las flores cortadas o algun otro efecto por la
composicién reclamada.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método
alternativo?
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Sin embargo, el incluir una composicion que Unicamente contenga agua, acido giberélico
y benciladenina, ya esta divulgado en el documento D2 que se refiere a una composicién
gue consiste en: agua, acido giberélico a 75mg/L que es igual a tener 0.22mM vy
benciladenina a 75 mg/L que es igual a tener 0.33mM (Tabla 1), donde dicha composicion
permite la conservacion de las flores cortadas (Pags. 1609 y 1610).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a
incluir una composicion que Unicamente contenga agua, acido giberélico y benciladenina
del documento D2 en el método de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por
lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacién independiente, aporte nivel inventivo al método
de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

La reivindicacion 14 consiste en: “Una composicion consistente Gnicamente en: agua,
entre 0.028 a 0.14 mM de acido giberélico y entre 0.02 a 0.08 mM de bencilo de adenina”
(Radicado N°NC2019/0009326 del 27 de agosto de 2019).

Tabla 2. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D2 D1

Una composicién consistente . . .| Una composicién que

P i Una composicion que consiste en: )

Unicamente en: comprende:

agua Agua (Tabla 1) agua (Ejs.1 — 2),

acido giberélico en una

concentracién de 0.2 a 1.5

mM (Ej. 1, Parr. [0029]), 0 en

una concentracion de 0.1 a

1.0 mM (Ej. 2, Parr.J0033])

benciladenina en una

Benciladenina a 75 ppm (Tabla 1) | concentracion de 0.1 a 0.5

mM (Ej. 1, Parr. [0029]), o una

(75ppm=75mg/L= 0.33mM de BA) | concentracion de 0.05 a 0.25

mM (Ej.2, Parr. [0033)).

acido giberélico a 75 ppm (Tabla

entre 0.028 a 0.14 mM de 1)

acido giberélico
(75ppm=75mg/L=0.22mM de AG)

entre 0.02 a 0.08 mM de
bencilo de adenina

El documento D2 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida
en la reivindicacion 14 porque divulga una composicidon que consiste en: agua, acido
giberélico a 75mg/L que es igual a tener 0.22mM y benciladenina a 75 mg/L que es igual
atener 0.33mM (Tabla 1), donde dicha composicion permite la conservacion de las flores
cortadas (Pags. 1609 y 1610).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 14 y la composicion el
divulgada de D2 consiste en que el acido giberélico de la solicitud se encuentra entre
0.028 a 0.14 mM vy la benciladenina se encuentra entre 0.02 a 0.08 mM.

No se evidencia un efecto técnico asociado al incluir acido giberélico entre 0.028 a 0.14
mM y la benciladenina entre 0.02 a 0.08 mM. Dado que, no hay pruebas técnicas en el
capitulo descriptivo que comprueben que al emplear la composicion con dichas
concentraciones se alteren las caracteristicas del color de Gypsophila ni tampoco que
sean reproducibles estos resultados. Cabe aclarar que, las alteraciones de color en estas
plantas se originan aleatoriamente por intercambios genéticos en el cruzamiento de las
generaciones donde son seleccionados los fenotipos deseados. Asimismo, no hay
pruebas técnicas que evidencien efectos asociados con la conservacion de las flores
cortadas o algun otro efecto por la composicion reclamada.
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Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Cémo modificar la composicién conocida en D1 con el fin de obtener una
composicién alternativa?

Sin embargo, el incluir &cido giberélico entre 0.028 a 0.14 mM y la benciladenina entre
0.02 a 0.08 mM para obtener la composicién, ya esta divulgado en el documento D1 que
se refiere a una composicibn que comprende: agua, acido giberélico en una
concentracion de 0.2 a 1.5 mM o en una concentraciéon de 0.1 a 1.0 mM y benciladenina
en una concentracion de 0.1 a 0.5 mM o en una concentracion de 0.05 a 0.25 mM (Ejs. 1

y 2).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a
incluir las concentraciones de acido giberélico y benciladenina del documento D1 en la
composicion de D2, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 14. Por lo cual se
considera obvia.

5. Conclusién con respecto a novedad y/o nivel inventivo

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 EP0993776 lal4 Nivel Inventivo
H. Emami, et al. Advances in
D2 . .
Environmental Biology

lal4 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
debera observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.
W

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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