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PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolucion: Articulo 35 la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente 201703497

Composicién inoculante que comprende hongos micorricicos arbusculares como
vigorizadores de plantas agricolas

Solicitante: Universidad de la Frontera (66%) y Paula
Alejandra Aguilera Nonquepan (34%)

Rechazo por ausencia de nivel inventivo
TDPI revoca
Inventora Nacional

Evaluacion de ejemplos contenidos en la memoria e informacion técnica
adicional

Analisis problema solucion

Actividad rutinaria de desarrollo v/s nivel inventivo

La solicitud de patente titulada “Composicidn inoculante que comprende hongos
micorricicos arbusculares como vigorizadores de plantas agricolas” fue presentada con
fecha 29 de diciembre del afio 2017 por la Universidad de la Frontera y Paula Alejandra
Aguilera Nonquepan.

La memoria descriptiva sefiala que el problema técnico que pretende solucionar la
invencion se relaciona con proveer una composicion alternativa a las descritas en el estado
del arte, que presente un efecto vigorizante en el cultivo y crecimiento de las plantas, para
lo que se propone una composicion inoculante que comprende un consorcio de hongos
formadores de micorrizas arbusculares que incluye a Glomus badium, Scutellospora
calospora, Claroideoglomus claroideum y Rhizoglomus intrarradices, la que es util para
vigorizar un cultivo e incrementar el crecimiento de las plantas.

Con fecha 4 de noviembre del afio 2021 en Instituto Nacional de Propiedad Industrial
resuelve rechazar la solicitud sefialando que la solucion propuesta no se considera inventiva
atendida la informacién técnica contenida en los documentos D1 (US20150040629),
combinado con D6 (Malusa, et al. Technologies for beneficial microorganisms inocula used
as Biofertilizers) o combinado con D3 (Compilado de resumenes, del VII Simposio Nacional
y IV Reunidn Iberoamericana de la Simbiosis Micorrizica, México).
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Con fecha 24 de noviembre del afio 2021 la solicitante presenta un recurso de apelacion
para ser conocido por el Tribunal de Propiedad Industrial. En el escrito de apelacién, analiza
los documentos del arte, particularmente D1, D3 y D6, tanto en forma aislada como en
combinacion, presentando un analisis bajo el método problema — solucién, argumentando
que la solicitud posee nivel inventivo.

Para el analisis en segunda instancia se considera el ultimo pliego de reivindicaciones
vélidamente presentado en la apelacion y reiterado en segunda instancia.

En el tribunal de alzada luego de la vista de la causa por resolucién de fecha 4 de mayo de
2023 se dicté una medida para mejor, para que el experto Sr. Pablo Caiidn Amengual
llustrara sobre los siguientes aspectos:

1. lustrar al Tribunal sobre la invencién que se busca proteger, considerando siempre
el ultimo pliego de reivindicaciones vdlidamente presentado en esta instancia.
Analizar si dicho pliego constituye una ampliacion del contenido original y de los
pliegos presentados con posterioridad, especialmente del analizado por el resolutor
de primer grado vy si este se encuentra debidamente sustentado en la memoria
descriptiva. Desde los antecedentes que existen en la Memoria Descriptiva,
determinar cual era el problema técnico que se buscaba resolver.

2. llustrar al Tribunal sobre cuales son las caracteristicas especiales -en el evento de
tenerlas- que posee la invencién presentada a patentamiento respecto del estado
del arte conocido, en particular respecto de los documentos individualizados en
autos como D1, D3 y D6 ya sea considerados en forma individual o en combinacién
los unos con los otros.

3. Referirse especialmente a si es efectivo o no, lo que sefiala el apelante, en cuanto a
que la solicitud de marras provocaria un efecto sorprendente, por cuanto proveeria
una composicién alternativa inoculante que comprende un consorcio de hongos
micorricicos arbusculares, que presentarian un efecto vigorizante en el cultivo y
crecimiento de las plantas a que se refiere el pliego de reivindicaciones presentado
en esta instancia.

4. llustrar al Tribunal si es efectivo o no lo que sefala el recurrente, que el efecto
vigorizante puede o no reflejarse como una mejora tanto en el crecimiento, como en
el desarrollo de las plantas, en la salud, la resistencia a estrés (abidtico y bidtico), las
propiedades organolépticas y en general aspectos relacionados al desarrollo vy
crecimiento de una planta.

5. Si, teniendo presente la conclusién de los puntos anteriores y el analisis de lo
divulgado en el arte previo, la solicitud de invencidn posee nivel inventivo, explicando
cémo y por qué llega a esa conclusidn.

En su informe de fecha 20 de julio del afio 2023 el Dr. Cafidn Amengual Perito en
Biotecnologia incorpora definiciones preliminares destinadas a aclarar la materia de la
invencion.

Sefiala que las micorrizas son una asociacién simbidtica entre un hongo (del griego, mycos)
y las raices (del griego, rhizos) de una planta. En esta conjuncion las raices proveen al hongo
con los azucares que han sintetizado las hojas de la planta y el hongo provee a las raices con
los nutrientes que estan en el suelo.
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El profesional explica que existen dos tipos principales de
micorrizas, las micorrizas arbusculares (MA) y las ectomicorrizas
(ECM). En las primeras, los hongos penetran hacia el interior de las
raices, formando engrosamientos (arbusculos); son mas frecuentes
en climas cdlidos y secos y se encuentran presentes en la gran

mayoria de plantas, entre ellas, la vid. Ambas especies (hongo y
raices) se benefician en un porcentaje similar. (Figura A)

En el caso de las ectomicorrizas, los hongos forman un manto alrededor de las raices, y
penetran ligeramente en ellas formando canales. Son mas frecuentes en climas templados
frios y hiumedos, presentes tipicamente en arboles como los pinos. En este caso, la planta
se beneficia mds que el hongo de la simbiosis. (Figura B)

A) B)

Apressério
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En la seccion analitica de su informe el Dr. Caiildn Amengual sefala que la nutricion de la
planta depende en gran medida de estos hongos simbiontes y de la estructura que forman.
Al efecto, sefiala que las micorrizas son capaces de penetrar por todo el suelo de manera
mas extensa que las raices, ocupando mayor superficie. Las plantas solo pueden absorber
nutrientes por los pelos radicales que estan en las puntas, el resto de la raiz esta lignificada
y solamente actla como una tuberia de transporte. El hongo, por el contrario también es
capaz de absorber nutrientes por todo su cuerpo.

Para el experto el problema técnico a resolver es: proveer un consorcio de hongos
micorricicos arbusculares (HMA) que permitan obtener un efecto vigorizantes en el cultivo
y crecimiento de plantas de interés agricola, considerando la alta mortalidad que enfrentan
las plantas en la etapa de produccion en viveros y trasplante, asi como la necesidad de
estimular el crecimiento de plantas (pseudo) metalofilas en suelos con altas
concentraciones de metales pesados, con el fin de lograr fitorremediacién.

Respecto de las caracteristicas especiales de la invencion y su comparacion con los
documentos citados para el rechazo, el perito sefiala que D1 solo menciona la utilizacién de
hongos de los géneros Glomus, Gigaspora y Scutellospora, los cuales promueven e
incrementar el crecimiento de las plantas. Estos hongos micorricicos también aumentan la
tolerancia de las plantas al estrés. Por su parte, la solicitud ensefia en su composicidon
especies que pertenecen a los géneros Claroideoglomus (C. claroideum), Scutellospora (S.
calospora), Glomus (G. badium, actualmente Funneliformis badium) y Rhizoglomus (R.
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intraradices). Estas especies, tal como ha planteado el solicitante, fueron aisladas desde
suelos acidos de la Regidn de La Araucania de Chile.

Por su parte el documento D3 corresponde a un compilado de resimenes del VIl Simposio
Nacional y IV Reunidn lberoamericana de la Simbiosis Micorricica (México).", donde las
especies mencionadas no son coincidentes con el consorcio de la presente solicitud.

Finalmente, el documento D6 es un articulo cientifico que habla sobre la creciente
necesidad de practicas agricolas respetuosas con el medio ambiente esta impulsando el uso
de fertilizantes basados en microorganismos beneficiosos, que pueden contribuir a la
nutricion de las plantas mediante diferentes mecanismos. El articulo se centra en cémo
abordar los problemas de inoculacién para mejorar el rendimiento de los microorganismos
beneficiosos utilizados como herramienta para mejorar el crecimiento y el rendimiento de
las plantas.

El documento D6 no menciona los géneros Scutellospora, Claroideoglomus ni Rhizoglomus.
Solo pareciera concordar con la presente solicitud al nombrar al género Glomus, haciendo
referencia en primer lugar al rol de este género en la reduccion de enfermedades de
plantas, y, en segundo término, al sefialar que cuando se mezclan las especie Glomus
deserticola y Rhizobium trifoli se observa una mayor micorrizacién y nodulacién a cuando
se mezclaba R. trifoli y Yarrowia lipolytica. En ningun caso hace referencia a la especie
Glomus badium.

Para el perito ninguno de estos documentos puede ser considerado para alcanzar los
efectos técnicos que se logran en la solicitud, siendo de vital importancia considerar varios
elementos que estan presentes en forma implicita en la solicitud, y que, a su juicio
contribuyen en forma importante con el nivel inventivo de la presente solicitud, a saber los
hongos micorricicos del indculo fueron aislados desde la regidn de la Araucania de Chile, lo
que le confiere un valor patrimonial imposible de igualar desde arte previo. De esta manera,
es necesario considerar, que estos suelos tienen origen volcanico, por lo que poseen un pH
muy acido, alta saturacidn de aluminio, gran cantidad de fdsforo retenido, entre otros. En
términos agricolas, estos son suelos de muy dificil manejo, por lo que el uso de este
consorcio en particular permite una mayor adaptacion de los cultivos a condiciones
extremas, relevantes en nuestro pais. Asimismo, en términos del desarrollo cientifico, la
obtencidén de este consorcio especifico hongos requiere un gran esfuerzo de parte de los
inventores para caracterizar los hongos obtenidos desde suelos acidos y luego encontrar la
forma de combinar dichos hongos especificos en condiciones de cultivo que pudieran ser
comunes a todos ellos, de modo de favorecer el desarrollo del consorcio que en ultimo
término sirve para inocular las plantas y tener un efecto vigorizante.

El experto se refiere a los ejemplos presentes en la memoria, que presentan distintos
experimentos donde se prueban los indculos y composiciones reivindicadas, en
comparacion a sustratos (sin indculos), en distintos cultivos, como tomate y lechuga,
evaluando variables como porcentaje de germinacion, altura y diametro de las plantas.
Ademads, se destaca que el solicitante a lo largo de la tramitacion aporté informacion técnica
adicional, evaluando parametros de vigor en ardandanos, inoculados solo con la especie C.
claroideum o con el consorcio, donde se observé un importante aumento de la biomasa de
hojas vy tallos, asi como de la biomasa radicular en aquellas plantas inoculadas con el
consorcio.
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Por sentencia de fecha 5 de octubre del afio 2022 el Tribunal de segunda instancia falla
revocando la sentencia de primera instancia y concede la patente solicitada. En su
considerando sexto la sentencia sefiala:

“Desde la 6ptica descrita en la capa especifica que podemos alojar la solicitud de autos, el
desafio es precisamente saber desde el conocimiento asentado sobre el comportamiento de
las micorrizas y su aporte al huésped, si era posible anticipar la combinacién especifica que
se propuso o mas especificamente si una combinacién de hongos hacia sentido en arte previo
y qué desafios involucraba, aspecto en que precisamente la proporcion de la combinacidn
podria haber sido muy relevante, dar o apagar luces sobre su comportamiento acercandonos
o alejandonos de la altura inventiva. En la especie, lo que resulté asentado es que se trabajo
en suelos inusualmente acidos, en una zona geografica especifica austral, sobre especies que
no son endémicas ni siquiera tradicionales como tomates y arandanos, lo que da como
resultado un nivel de entrada al trabajo desafiante y audaz, sin que pueda tratarse como una
investigacion cobmoda, predecible o rutinaria.

Al efectuar el andlisis del NI, el sentenciador se refiere el alcance del hecho que las
reivindicaciones no indiquen proporcién ni cantidad:

Desde la éptica descrita en la capa especifica que podemos alojar la solicitud de autos, el
desafio es precisamente saber desde el conocimiento asentado sobre el comportamiento de
las micorrizas y su aporte al huésped, si era posible anticipar la combinacién especifica que
se propuso o mas especificamente si una combinacién de hongos hacia sentido en arte previo
y qué desafios involucraba, aspecto en que precisamente la proporcion de la combinacidn
podria haber sido muy relevante, dar o apagar luces sobre su comportamiento acercdndonos
o alejandonos de la altura inventiva. En la especie, lo que resultd asentado es que se trabajé
en suelos inusualmente acidos, en una zona geografica especifica austral, sobre especies que
no son endémicas ni siquiera tradicionales como tomates y arandanos, lo que da como
resultado un nivel de entrada al trabajo desafiante y audaz, sin que pueda tratarse como una
investigacion cdmoda, predecible o rutinaria.

Por otra parte, cuando se observan los resultados de la investigacién logrados, es
imposible no detenerse en la observacién de nuestro perito, cuando expresa: “Los hongos
micorricicos del presente inéculo fueron aislados desde la regién de la Araucania de Chile,
lo que le confiere un valor patrimonial imposible de igualar desde arte previo.

Estos suelos tienen origen volcénico, por lo que poseen un pH muy acido, alta saturacion
de aluminio, gran cantidad de fosforo retenido, entre otros. En términos agricolas, estos
son suelos de muy dificil manejo, por lo que el uso de este consorcio en particular permite
una mayor adaptacion de los cultivo a condiciones extremas, relevantes en nuestro pais”.

En su analisis final, luego de abordar el efecto de los ejemplos e informacién técnica
presentada por la parte y analizada por el perito de la instancia sefiala:

En consecuencia, la composicidn reivindicada en la presente solicitud posee un efecto
sorprendente en términos de la estimulacion del vigor en plantas, por sobre lo descrito en el
estado del arte, demostrandose a lo largo de la tramitacidn, el importante efecto sinérgico
que poseen los hongos micorricicos del consorcio, que lo convierte en una importante
solucidn para favorecer el crecimiento de cultivos.
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En definitiva la resolucion de segunda instancia revoca la sentencia apelada de fecha cuatro
de noviembre del afio dos mil veintiuno en cuanto negd nivel inventivo a la solicitud y otorga
la patente solicitada.

En contra de lo resuelto no se presentd recurso alguno, quedando ejecutoriada la sentencia.

ROL TDPI N° 1677-2021

JCGL-MAQ-CIM
MAF/AMTV
07-11-2023

i Una composicién inoculante que presenta un efecto vigorizante en el cultivo y crecimiento de
plantas de interés agricola, CARACTERIZADA porque comprende un consorcio de hongos
formadores de micorrizas arbusculares que consiste en una combinacidn de las especies Glomus
badium, Scutellospora calospora, Claroideoglomus claroideum, y Rhizoglomus intrarradices. 2. Una
composicion inoculante que presenta un efecto vigorizante en el cultivo y crecimiento de las plantas,
CARACTERIZADO porque comprende un consorcio de hongos formadores de micorrizas
arbusculares de acuerdo con la reivindicacién 1y un sustrato, en donde el sustrato es turba, perlita
o una mezcla de las mismas. 3. La composicién inoculante de la reivindicaciéon 2, CARACTERIZADA
porque la turba y perlita se encuentran en combinacidon en una proporcién de 50:50. 4. Un método
para vigorizar el cultivo de plantas de interés agricola, CARACTERIZADO porque comprende las
etapas de: 1) sembrar semillas de plantas de interés en almacigueras; 2) agregar la composicion
inoculante de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3 a las semillas sembradas; y 3)
trasplantar las plantas resultantes de la etapa de siembra en contenedores de mayor volumen.

it https://www.uv.mx/Simbiosis-Micorrizica/resumenes.html
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