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PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Fundamento Normativo: Articulos 35 de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 202000039

“FORMULACION DE RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS QUE COMPRENDE UNA
OXIDO NITRICO SINTASA Y VEHICULO AGRONOMICAMENTE ACEPTABLE.”

Solicitante: SPOGEN BIOTECH INC.

INAPI Rechaza
Falta de Nivel Inventivo
Yuxtaposicion de documentos
TDPI Revoca

Perito Propone Pliego a TDPI

Con fecha 06 de enero del afio 2020, SPOGEN BIOTECH INC. present6 un
requerimiento de patente para una: “Formulacién de recubrimiento de semillas que
comprende un Oxido nitrico sintasa y vehiculo agronbmicamente aceptable”,
invocando la prioridad US 62/051,885 del afio 2014.

En la memoria descriptiva se sefialé que la invencion se relacionaba en
general con proteinas de fusidbn que contienen una secuencia de direccionamiento,
una proteina del exosporio o un fragmento de una proteina del exosporio que dirige
la proteina de fusion al exosporio de un miembro de la familia de Bacillus cereus.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con
fecha 03 de octubre de 2024, se rechazé el registro por falta de nivel inventivo,
considerando la yuxtaposicion de los documentos D1 'y D2 individualizando que el
problema técnico de la solicitud era generar una estrategia para estimular la
germinacion de una semilla de una planta.

La solicitante interpuso un recurso de apelacion en contra de la resolucion
que le resultaba adversa basada en que su solicitud si cumplia con el requisito de
nivel inventivo que exige la ley.

Luego de la vista de la causa el Tribunal se estim necesario oir la opinion
de un experto, designandose a don Pablo Cafion Amengual, Bioquimico.
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En su informe de 26 de mayo del afio 2026, el profesional establecié que la
invencion fue restringida y se concentraba en una materia mas especifica:
formulaciones de recubrimiento de semillas que comprenden una éxido nitrico
sintasa, y métodos para estimular la germinacion de semillas y el crecimiento
vegetal mediante la aplicacion de dicha enzima y cuyo el problema técnico consistia
en proporcionar una estrategia agrondémica alternativa, en el contexto de
tratamientos o recubrimientos de semillas, para estimular la germinacion y/o el
crecimiento inicial vegetal mediante una via asociada a la disponibilidad de 6xido
nitrico.

El Sr. Cafon sefiald que la yuxtaposicion de D1 y D2 consistia en tomar sus
dos ensefanzas por separado para alcanzar la solucion al problema de la técnica
expuesto en la solicitud. No obstante, luego del analisis, el profesional, fue de la
opinion que la mencionada yuxtaposicion técnicamente no constituia una
anticipacion directa y que lo reivindicado requeria de varios pasos técnicos no
expresamente ensefiados a partir de la suma de estos documentos, por lo que la
peticion presentaba un efecto técnico concreto en el ambito agrondmico,
particularmente en la germinacion, el crecimiento de raices y de brotes.

DI || D2

En el caso en andlisis el perito concluyé que la solicitud cumplia con el
nivel inventivo, considerando que D1+D2 combinaba la ensefianza agricola de D1 -
uso de agentes quimicos generadores de NO en plantas- con la ensefianza
bioguimica de D2 - existencia y mecanismo de NOS bacterianas e identifica piezas
relevantes del rompecabezas. Para el experto la suma de los documentos no
mostraba de manera directa la pieza armada y no ensefiaba (de manera directa)
una formulacién de recubrimiento de semillas que comprendiera un 6xido nitrico
sintasa y vehiculo agronémicamente aceptable, ni entregaba una expectativa
razonable de éxito respecto de su efecto sobre germinacion o crecimiento inicial.

Por sentencia de fecha 21 de julio del afio 2026, el TDPI acoge el recurso
de apelacion y revoca la sentencia apelada, declarandose que se otorgaba la
solicitud de patente conforme al nuevo pliego de reivindicaciones propuesto por el
perito designado en esta instancia, fundado en que determinadas clausulas
presentaban observaciones formales de claridad y técnica reivindicatoria y que
requerian una correccion formal.

En contra de esta resolucion, no se interpuso recurso alguno.

ROL TDPI N° 002531-2024
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