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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201690024

Fecha de Realizacion de la Opinion Escrita: 17.04.2017

Declaracién

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 3, 5, 6, 9-15,17, 20, 21, 28, 46 Sl
Reivindicaciones 1, 2, 4, 7, 8,16,18,19, 22-27, 29-45 NO

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones SI
Reivindicaciones 1-46 NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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OPINION ESCRITA

N° de solicitud: 201690024

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 WO 2014194189 Al (NEWLEAF SYMBIOTICS INC) 04.12.2014
D02 WO 2013181610 Al (NEWLEAF SYMBIOTICS INC) 05.12.2013
D03 WO 2013141815 Al (TEMASEK LIFE SCIENCES LAB LTD) 26.09.2013
D04 FRANZETTI et al. International Biodeterioration & Biodegradation, Vol. 65 2011

2. Declaracion motivada segln los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucion de la Ley 11/1986, de 20
de marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta
declaracion

El documento D01 tiene una fecha de publicacién (04/12/2014) posterior a la fecha de solicitud de la patente en
estudio, sin embargo tiene una fecha de prioridad (31/05/2013) anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de
patente en estudio (04/12/2013). Este documento, citado en el IET con categoria E, podria afectar a la patentabilidad
de la solicitud si posteriormente entrara en fase nacional en Espafia, en cuyo caso se asimilaria a una solicitud de
patente nacional en el sentido del articulo 6.3 de la Ley 11/1986.

El documento D02 tiene una fecha de fecha de publicaciéon (05/12/2013) que se encuentra entre la fecha de prioridad
(04/12/2013) y la fecha de solicitud (04/12/2014) de la patente en estudio. La fecha de prioridad del documento D02
(14/03/2013) es anterior a la fecha de prioridad (04/12/2013) de la patente en estudio. Este documento, citado en el
IET con categoria P, se podra tener en consideracion durante la fase de examen previo, una vez valorada la validez
de la prioridad reivindicada.

1. Novedad (art. 6.1 de L.P 11/1986)
1.1.Reivindicaciones independientes

El documento D03 es el mas cercano del estado de la técnica a la solicitud en estudio ya que se refiere a un método
para mejorar la produccion de fruta (“improving plant growth”, “yield of fruits”, “increasing fruit number”, "seed
productivity”) que comprende aplicar una composicion a una planta o semilla en donde dicha composicién comprende
una bacteria del género Methylobacterium (parrafos 11, 12, 15, 22, 25, 48, 49, 52). La composicion puede contener
una sustancia solida (“carrier”) que puede ser beta-glucanos, carboximetilcelulosa, turba, biopolimeros, etc. o puede
consistir en una sustancia porosa, granular e inerte (parrafos 14, 32, 35).

Para obtener la composicién, las cepas de Methylobacterium se cultivan, se cosechan, se lavan y resuspenden en
agua destilada antes de inocularlas en la planta, por lo que dicha composicién, en principio, esta exenta de sustancias
gue promuevan el crecimiento de microorganismos (ver ejemplos 2, 10-12, parrafos 41, 51, 54).

Lo divulgado en este documento afecta a la novedad de las reivindicaciones independientes 1, 16, 30, 33, que tienen
por objeto métodos de tratamiento de plantas con composiciones alternativas como son: 1) composicion que
comprende Methylobacterium sobre una sustancia sélida o en emulsiéon (reivindicacion 1), 2) composicion que
comprende Methylobacterium y que estd exenta de sustancias que promueven el crecimiento de microorganismos
(reivindicaciones 16 y 30) y 3) composicion que comprende Methylobacterium sobre una sustancia sélida y que esta
exenta de sustancias que promueven el crecimiento de microorganismos (reivindicacién 33).

De la misma manera, el documento DO3 anticipa un método de preparacion de una composicion que contiene
Methylobacterium y esta exenta de sustancias que promueven el crecimiento de microorganismos (reivindicacion 23)
y la composicion que comprende Methylobacterium sobre una sustancia sélida y que esti exenta de sustancias que
promueven el crecimiento de microorganismos (reivindicacion 38), afectando por lo tanto a la novedad de estas
reivindicaciones.

Por tanto, las reivindicaciones independientes 1, 16, 23, 30, 33 y 38 carecen de novedad a la vista del documento
DO03.

La reivindicacién independiente 9 se refiere a un método de tratamiento de plantas utilizando unas cepas concretas
de Methylobacterium. Dado que dichas cepas no han sido divulgadas con anterioridad en el ningin documento del
estado de la técnica, dicha reivindicacion cumple el requisito de novedad.
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1.2.Reivindicaciones dependientes

Las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes 4, 7, 18, 24, 26 combinadas con las reivindicaciones de las
que dependen, reproducen los métodos y composiciones de las reivindicaciones independientes discutidas
anteriormente, no aportando ninguna caracteristica nueva, y por lo tanto, carecen de novedad a la vista de D03.

Las reivindicaciones 25, 29, 36, 39 y 45 que se refieren a que la sustancia sélida que forma parte de la composicién
para tratar las plantas no sea una sustancia que promueva el crecimiento, asi como ejemplifican el tipo de sustancia de
que se puede tratar, se encuentran anticipadas en el documento D03. Los soportes o carrier a los que se refiere el
documento D03 pueden ser inertes y por, otro lado, una vez cultivados los microorganismos, se lavan y centrifugan y
se resuspenden. El documento D03 afecta, por lo tanto, a la novedad de las reivindicaciones 25, 29, 36, 39 y 45.

El documento D03 describe también la concentracién de bacterias en la composicién que puede variar entre 10%-10°
cfu/ml (parrafos 31, 41, 51, 54). Por tanto, los margenes de concentraciones de Methylobacterium utilizadas en los
tratamientos y composiciones de las reivindicaciones 2, 19, 41-44 se consideran anticipados por el documento D03.

El modo de aplicacion de la composicion divulgado en D03 comprende el revestimiento de la semilla o la pulverizacion
de las plantas (parrafo 35), por lo que las reivindicaciones 8, 22, 31, 32, 34 y 35 que se refieren al modo de tratar la
planta con la composicién carecen de novedad.

También la utilizacion de adyuvantes o excipientes en la composicion de las reivindicaciones 27, 37 y 40 se considera
divulgada en el documento D03, ya en este documento se describe que las composiciones pueden incluir ingredientes
gue a la vez que para soporte de las bacterias pueden funcionar como adyuvantes (parrafo 32). Ademas, en el
momento de utilizar la composicién se pueden afadir ingredientes como la arena o la vermiculita a modo de
excipientes (parrafo 63).

En resumen, las reivindicaciones dependientes 2, 4, 7, 8, 18, 19, 22, 24-27, 29, 31, 32, 34-37, 39-45 no cumplen el
requisito de novedad.

2. Actividad inventiva (art. 8.1 de la L.P. 11/1986)
2.1.Reivindicaciones independientes

La reivindicacion independiente 9 se refiere a un método para mejorar la produccion de fruta aplicando unas cepas
concretas de Methylobacterium junto con un excipiente o adyuvante. Estds cepas concretas no se han encontrado
divulgadas en ninglin documento del estado de la técnica y, por lo tanto, se consideran nuevas.

Sin embargo, dichas cepas y, en consecuencia, su utilizacion se considera que carecen de actividad inventiva a la
vista del documento D03. En este documento se utilizan dos cepas de Methylobacterium en una composicion para
tratar plantas. En principio, es de esperar que cualquier cepa de esta especie se pueda utilizar en este tipo de
composiciones y tratamientos. Salvo que se demuestre un efecto sorprendente asociado a la utilizacion de las cepas
concretas de la reivindicacion 9, se considera que su utilizacién es una mera alternativa a la utilizacién de otras cepas
ya conocidas y utilizadas en los documentos del estado de la técnica. Por lo tanto, la reivindicacién 9 se considera que
no cumple el requisito de actividad inventiva.

2.2.Reivindicaciones dependientes

Por la misma razén expuesta en el apartado 2.1, no se puede considerar que las reivindicaciones dependientes 5, 6 y
46 (nuevas cepas de una especie que ya se utilizaba en un procedimiento semejante) aporten actividad inventiva a la
reivindicacion de la que dependen.

Las reivindicaciones 10, 12-15, dependientes de 9, tampoco cumplen el requisito de actividad inventiva a la luz del
documento DO3. Se trata de detalles del procedimiento (concentracién de microorganismos, modo de administracion,
cepas utilizadas, etc.) ya divulgados en D03 y discutidos en el apartado 1.2 o selecciones arbitrarias de las cepas
antes mencionadas.

Las reivindicaciones 3, 11y 17 se refieren al tipo de planta productora de fruta que se puede tratar con la composicién
de las reivindicaciones. Aunque en D03 no se especifican las mismas especies de plantas, si que se mencionan
diversos géneros de plantas que pueden ser tratadas con las composiciones. Seria obvio para un experto en la materia
extender este tratamiento a plantas de otros géneros o especies como las que se detallan en las reivindicaciones 3, 11
y 17 esperando el mismo tipo de efecto. De hecho, en la solicitud en estudio, Unicamente se ha probado el efecto en
pimientos y lechugas y se ha supuesto que en el resto de las especies el efecto seria semejante. Se considera que
dichas reivindicaciones carecen de actividad inventiva a la luz del documento D03.
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Las reivindicaciones 20 y 21 se refieren a que la composicion que comprende la bacteria Methylobacterium es una
emulsion, no estando divulgada esta forma de presentacion de la composicién en el documento D0O3. Sin embargo, no
se puede considerar que la aplicacion a las plantas de la misma bacteria que D03 con la misma finalidad en un modo
alternativo de presentacion (emulsion) tenga actividad inventiva teniendo en cuenta el documento D04 en el que se
pone de manifiesto la capacidad de esta especie de microorganismo para producir bioemulsionantes (apartado 3.2. y
tabla 2 del documento D04).

En cuanto a la reivindicacion 28, el documento D03 no divulga explicitamente que la Methylobacterium adherida sobre
la sustancia sélida se separe de la fase liquida y que se reconstituya en la matriz. Sin embargo, se considera que esta
manera de proceder es obvia para un experto en la materia, ya que es el Unico modo practico de recolectar y
resuspender las bacterias adheridas a una sustancia solida con objeto de utilizarlas en una composicién para el
tratamiento de plantas.

Por lo tanto, ninguna de las reivindicaciones 3, 5, 6, 9-15, 17, 20, 21, 28, y 46 cumplen el requisito de actividad
inventiva.

En conclusién, ninguna de las reivindicaciones 1-46 satisface los requisitos de patentabilidad del art. 4.1 de la L.P de
11/1986.
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