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Sefior(a)
VALENT BIOSCIENCES LLC

TITULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES PARA EL CRECIMIENTO DE

PLANTAS QUE COMPRENDEN MICORRIZAS Y POLIETILENGLICOL”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/043210

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 21 de julio de 2017.

PRIORIDADES: 22/07/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/365,682
22/07/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/365,698

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 Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 22 de septiembre de 2021, bajo el nimero
NC2019/0000391, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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 10 del radicado N° NC2019/0000391
del 22 de septiembre de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar nuevas
formulaciones de micorrizas con mayores concentraciones de hongos micorrizicos,
mayor estabilidad y propiedades fisicas mejoradas que puedan usarse para favorecer el
crecimiento de las plantas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona composiciones
para semillas y surcos que contienen concentrado de polvo técnico de micorrizas,
polietilenglicol, una arcilla de amonio cuaternario de alquilo, carbonato ciclico de 1,2-
propanodiol y polisorbato 20.

3. Determinaciéon del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de julio de 2016 que es la fecha
de presentacién 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:
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item Documento Titulo Fecha de Publicacion

D1 | WO/2010/130689 “Process of Growing Mycorrhiza” 18 de noviembre de 2010

“Adjuvant Compositions, Agricultural Pesticide
D3 | US/2013/123104 Compositions, and Methods for Making and 16 de mayo de 2013
Using Such Compositions”

D1! divulga composiciones elaboradas con micorrizas, que pueden ser empleadas en
agricultura, horticultura y silvicultura, influenciando de manera positiva el crecimiento de
las plantas (Pag. 3, Lineas 12-15). Estas composiciones son formuladas con agentes
humectantes, glicoles y surfactantes (Pag. 20, Lineas 11-24).

D32 divulga una composicién de adyuvante agricola que incluye: tensioactivos no iénicos,
un medio liquido que comprende ésteres de alquilo de acidos grasos (C;-C3), polimeros
auxiliares de deposicién solubles en agua, y agentes espesantes (Resumen).
4. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisién 486)

4.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisidén 486)
La reivindicacion 1 consiste en: “Una composicién para mejorar el crecimiento de las
plantas CARACTERIZADA PORQUE comprende: (...)” (Radicado N° NC2019/0000391
del 22 de septiembre de 2021).

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

Caracteristicas esenciales D1 D3
Composicién para mejorar el Composicion estimulay mejora | Composicion de adyuvante
crecimiento de las plantas el crecimiento del material de | agricola

propagacion de la planta

(Pag. 3, Linea 14-15) (Reivindicacién 1)
Concentrado de polvo técnico | Micorrizas Regulador de crecimiento
de micorrizas
0,18% a 22% (p/p) 8%, 40%

(Pag. 24, Lineas 1-10) (Pérr. 0336)
Polietilenglicol Polietilenglicol y propilenglicol | Polietilenglicol
59,4% a 97% (p/p) 3%, 10% 50 a 95%

(Pag. 24, Lineas 1-10) (Parr. 0208, 0209)
Arcilla de amonio cuaternario | Arcilla Arcillas
de alquilo
0,09% a 3,3% (p/p) 0.5-2.5%

(Pag. 17, Linea 33) (Pérr. 0241, 0249)

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetaiIs/biblio’?CCzWO&NR=2010130689A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20101118&
DB=EPODOC&locale=en_EP

2https://worldwide.espacenet.(:om/publicationDetaiIs/biblio’?CCzUS&NR=20131231O4A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20130516&D
B=&locale=en_EP
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Carbonato ciclico de 1,2- | Agente coalescentes y | Carbonato  de propileno
propanodiol humectantes (Carbonato ciclico de 1,2-
propanodiol)

0,45% a 5,5% (p/p) 1%
(Pag. 17, Linea 31) (Pérr. 0349, 0361)
Polisorbato 20 Surfactante no iénico, nonil Polisorbato 20

fenol polietilenglicol éter

0,45% y 5,5% (p/p) 6% 5%
(Pag. 20, Linea 35, Pag. 24, (Parr. 0157, 0165)
Lineas 6-10)
Suspension homogénea. Concentrado en suspension Suspension liquida, sin

para tratamiento de semillas separacion visible en capas o
sedimentacion de materiales
sélidos.

(Pag. 19, Linea 28) (Pérr. 305)

D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga composiciones elaboradas con micorrizas que pueden
emplearse en agricultura, horticultura o silvicultura donde influirAn positivamente en el
potencial de crecimiento del material de propagacion de plantas (Pag. 3, Lineas 12-15),
este documento también divulga que las composiciones pueden ser formuladas con:
micorrizas 8% o 40% y polietilenglicol 3%, o propilenglicol 10% (Pag. 24, Lineas 1-10);
agentes coalescentes y humectantes, arcilla (Pag. 17, Linea 31, 35) y surfactante no
ionico (Pag. 20, Linea 35). Las composiciones tratamiento de semillas pueden estar en
forma de concentrado en suspensién (Pag. 19, Linea 28). Las composiciones se
caracterizan por tener una mayor estabilidad al almacenamiento; estabilidad mejorada a
la luz; degradabilidad mas ventajosa y comportamiento toxicolégico y ecotoxicologico
mejorado (Pag. 19, Linea 6,7).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicion divulgada
en D1 consiste en emplear concentraciones de 59,4% a 97% (p/p) de polietilenglicol, y
en puntualizar que la arcilla, el agente coalescente y humectante, y el surfactante no
ibnico, son una arcilla de amonio cuaternario de alquilo, carbonato ciclico de 1,2-
propanodiol y polisorbato 20, respectivamente, junto con sus concentraciones.

No hay un efecto técnico asociado a la diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar las composiciones conocidas en D1 con el fin de obtener
una composicién para el crecimiento de plantas alternativa?

Sin embargo, el incluir 59,4% a 97% (p/p) de polietilenglicol, carbonato ciclico de 1,2-
propanodiol y polisorbato 20, junto con sus concentraciones, ya esta divulgado en D3 que
se refiere a una composicion adyuvante para su uso en la preparacion de composiciones
pesticidas agricolas (Parr. 0002). Los pesticidas adecuados son compuestos
biolégicamente activos usados para controlar plagas agricolas e incluyen, herbicidas y
reguladores del crecimiento entre otros (Parr. 0336), el medio liquido comprende
polietilenglicol entre 50-95% (Parr. 0208, 0209), un agente espesante tal como una arcilla
formadora de coloides inorganica de 0.5 — 2.5% (Parr. 0241, 0249), un activador para el
espesante que es carbonato de propileno (Carbonato ciclico de 1,2-propanodiol) 1%
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(Parr. 0291, 0349, 0361) y 5% de un tensioactivo no idnico polisorbato 20 (Parr. 0153,
0157, 0165). La composicién adyuvante es una suspension liquida opaca de color pajizo
palido a ambar que es sustancialmente uniforme en apariencia visual, sin separacion
visible en capas o sedimentacién de materiales solidos (Parr. 0305). La composicién
adyuvante presenta una buena estabilidad al almacenamiento (Parr. 0306). Es
importante resaltar que si bien D3 no especifica puntualmente que la arcilla sea de
amonio cuaternario de alquilo, esta corresponde a un equivalente técnico conocido y
seleccionarla entre un numero de posibilidades conocidas® no brinda ningun efecto
inesperado.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a
incluir la concentracion de polietilenglicol, el carbonato ciclico de 1,2-propanodiol y el
polisorbato 20, de D3, junto con sus conocimientos medios en la composicion de D1,
para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona incluir en las composiciones polietilenglicol de PM 200
daltons (Pag. 24, Tabla de formulacién de granulos recubiertos).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

5. Conclusién con respecto a nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W0/2010/130689 lal0 Nivel Inventivo
D3 US/2013/123104 lalo Nivel inventivo

6. Respuesta alos argumentos del solicitante
Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que “Respetuosamente, se pone de presente que el documento
D1 (WO0/2010/130689) ensefia el uso de polietilenglicol Unicamente como un agente
humectante para caolin en un granulo recubierto. En contraste con la presente solicitud,
el D1 no ensefia que el polietilenglicol 200 seria util para crear una suspension
homogénea de propagulos de micorrizas como se demuestra en los péarrafos 41 y 44 de
la descripcion de la presente solicitud.”

Se aclara que las ensefianzas de un documento no se reducen solo a los ejemplos sino
gue debe considerarse el documento en su totalidad y D1 divulga que las composiciones
para el tratamiento de semillas incluyen como disolventes adecuados glicoles y sus éteres
y ésteres, tales como etilenglicol (Pag. 20, Linea 20) y adicionalmente dentro los ejemplos
se incluye una formulacion para la preparacion de una composicion en forma de
suspension (Pag. 24, Linea 5 -11). Por lo que es pertinente emplear el documento para
evaluar el nivel inventivo de la solicitud.

3Betega de Paiva, L. et al. (2011). Organoclays: Properties, preparation and applications. Applied Clay Science 42(1,2), pp 8-24
https://lwww.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169131708000495
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Argumentos respecto a D3

El solicitante sostiene “Ahora bien, el documento D3 (US/2013/123104) tampoco ensefia
ni sugiere que el polietilenglicol 200 seria Gtil para crear una suspension homogénea de
propagulos de micorrizas y en consecuencia, no se puede derivar de este documento. En
efecto, vale la pena resaltar que D3 ni siquiera ensefia suspension alguna.”

Se aclara que D3 se refiere a una composicion adyuvante para la preparacién de
composiciones pesticidas agricolas (Parr. 0002) que incluyen reguladores de crecimiento
(Parr. 0336), por lo tanto pertenece al mismo campo técnico de la solicitud y proporciona
la caracteristica diferencial entre la solicitud y la reivindicacion 1 que es emplear
concentraciones de 59,4% a 97% (p/p) de polietilenglicol, carbonato ciclico de 1,2-
propanodiol y polisorbato 20; D3 también menciona que el medio liquido de la
composiciéon incluye liquidos organicos miscibles en agua como glicerol, etilenglicol,
propilenglicol y dietilenglicol (Parr. 0073) y se refiere a que la composicion adyuvante es
una suspensién liquida opaca de color pajizo palido a &mbar que es sustancialmente
uniforme en apariencia visual, sin separacion visible en capas o sedimentacion de
materiales solidos (Parr. 0305); por lo que es pertinente emplear este documento para
evaluar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

El solicitante reitera que “Asi entonces, teniendo en cuenta que la diferencia entre la
invencion y el estado de la técnica tampoco es ensefiada por D3, es claro que la presente
invencion tiene nivel inventivo en vista del estado de la técnica citado al no ensefiar ni
sugerir por los documentos citados por si solos o combinados las caracteristicas técnicas
de la composicién objeto de proteccion en la presente solicitud y el efecto técnica causado
y atribuible a dicha diferencia.”

Se aclara que persiste la afectacion por nivel inventivo con D1y D3 pues los componentes
la composicion para mejorar el crecimiento de las plantas y sus concentraciones se
encuentran sugeridos en el estado de la técnica. Asimismo es importante resaltar que D1
y D3 ya ensefian composiciones estables en forma de suspensién con las que se mejora
el crecimiento de las plantas y de acuerdo a los ejemplos de la presente solicitud, no es
posible establecer ninguna ventaja técnica asociada a las diferencias entre D1 y D3, por
lo que no hay evidencia de 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, o0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.
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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.
%@%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0000391 1° 2° 3° X Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/US2017/043210 21 de julio de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
22 de julio de 2016 X
Solicitante
VALENT BIOSCIENCES LLC
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 S INT - At 20 - [A 25 (Falta de unidad de .
invencién)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda lal0

Mycorrhizal fungi, propagules, plant growth regulator, arbuscular
mycorrhizal, biofertilizer, fungus, rheological additive, surfactant,
Palabras clave utilizadas solvent, seed, clay, Garamite® 1958, Jeffsol® AG 1555,
polisorbate 20, glycol, 1,2-propanediol, methyl glycol, and
trimethyl glycol, alkyl quaternary ammonium clay, suspension
cIp: |AO1H 17/00, AO1N 63/04, CO5F 11/08

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de o .
busqueda / e Fec_ha de Reivindicaciones Categoria del
patente / Publicacion - . P
Bases de N° de patente / /Presentacion /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos P afectadas citado(?)

1
e s Autor LNP(2) | (DD/MM/AAAA)

(Pag. 17, Linea 31, 35, Pag. 20,
Linea 35, P4g. 24, Lineas 1-10)

ISA/USPTO | US2010249193 | 30/09/2010 - -
US2014005047 | 2/01/2014 - -
ISA US2014069157 | 13/03/2014 - -

W02010130689| 18/11/2010 1-10

USPTO |US20140109636| 24/04/2014 - -

EP1840110 3/10/2007 - -

Patbase |W02009018930| 12/02/2009 - -

(Péarr. 0157, 0165, 0208, 0209, 0241,
0249, 0336, 0349, 0361)

US10362786 10/02/2011 - -

US2013123104 | 16/05/2013 1-10

Orbit
CN103598241 26/02/2014 - -

GB1096885 29/12/1967 - -

Derwent CN1140392 15/01/1997 - -

US2014364310 | 11/12/2014 - -

WO2007066136| 14/06/2007 - -

STNext |WO02015074144| 28/05/2015 - -
CN104738050 1/07/2015 - -

> < |>I>I>>|>|>|<
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(1) cita completa literatura no patente
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del

articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

(e}

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(3) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

de presentacion internacional o en fecha posterior. solicitud, pero puede ser (til para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencién, o para demostrar que el razonamiento

“L” Documento citado para llamar la atenciéon sobre por ejemplo, o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la

fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una “X” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

referencia al documento aisladamente considerado.
“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (15/11/2021)

Examinador: Nubia Milena Pinzén lbafiez
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