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DESCAFEINAR Y PROCESO DE BIODESCAFEINACION DE
SOLUCIONES QUE CONTIENEN CAFEINA
Solicitante s COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
Clase : A23F 005/020
Fecha sollc1tud 02 de abril de 2003

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, obrando como apoderada suplente del
solicitante en el asunto antes identificado me refiero al oficio No.
6883 notificado por fijacidén en lista del 18 de junio de 2009.

2. Mediante memorial radicado el dia 15 de septiembre de 2009, solicité
plazo de treinta (30) dias para atender el oficio No. 6883.

3. Mediante oficio No. 6883 se puso en conocimiento del solicitante el
informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera
siguiente:

e

3.1 De la solicitud de patente

En vista de que la presente solicitud se relaciona con un
microorganismo especifico y con los resultados que se obtienen con
éste, el Examinador solicita el certificado de depésito de material
biolbégico, de acuerdo con el articulo 26 de la Decisidén 486.

NIT. 860.041.367-3
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3.1.1 Descripcién

El Examinador considera que la grafica relacionada con los datos
obtenidos por cromatografia no es clara y que presenta incongruencias
con respecto a la informacidén contenida en la descripciédn. ‘

3.1.2 Reivindicaciones

Con respecto a la reivindicacién 1 el Examinador sefiala que la
misma no define un método de acuerdo al objeto de la solicitud vy
sugiere modificar dicha reivindicacién para que presente de manera
clara y concisa dicho método.

Adicionalmente seflala que el tiempo definido en la reivindicacién
4 no es claro y que la reivindicacién 7 repite materia de la

reivindicacidén 1.

3.2 Unidad de invencién

El Examinador considera que la presente solicitud carece de
unidad de invencién al presentar dos grupos de reivindicaciones: un
grupo relacionado con el proceso para la descafeinacién. y otro grupo
relacionado con un método para aislar Pseudomonas alcaligenes.

3.3 Andlisis de patentabilidad

3.3.1 Nivel inventivo

Para la evaluacidén de este requisito se han citado los documentos
Dl: US 4228191 y D2: CH 626781 que de acuerdo con el Examinador,
permiten que una persona medianamente versada en la materia derive la
presente solicitud de manera obvia.

4. Con el fin de subsanar las objeciones expuestas, se presentan las

siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Depdsito de material bioldgico

Atendiendo el requerimiento realizado por su Despacho, presento
junto con este memorial copia del documento que certifica el depdsito
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de material biolégico relacionado c¢con el microorganismo Pseudomonas

alcaligenes bajo el numero de acceso MTCC 5264 ante la entidad
“Microbial Type Culture Collection (MTCC) and Gene Bank” en el
Instituto de Tecnologia Microbiana en Chandigarh, India. Dicho depédsito

se realizd bajo el tratado de Budapest.

4.2 Modificacién de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comisidén
de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificacién de una
solicitud es posible en cualquier momento del tramite mientras no
implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito presentar
una nueva memoria descriptiva y un nuevo pliego reivindicatorio

conformado por 6 reivindicaciones.

A este respecto deseamos poner de presente que la traduccidn de
la descripcién contiene un error tipografico de manera que se indica
errbéneamente en el éjemplo 5, que la descafeinacibén es de 9,33% a un pH
de 8. Sin embargo, el valor correcto indicado en la versidén original en
inglés es 99,3%. Soporte para este valor se encuentra en la patente
estadounidense US 7,141,411, otorgada para la misma invencidén. Con el
fin de presentar la invencidén de manera correcta se ha modificado la
descripcién para indicar el valor correcto de 99,3%. Por lo tanto,
.consideramos gque no existen incongruencias entre la descripcién y la

grafica presentada con la solicitud.

Adicionalmente, se han realizado las siguientes modificaciones al

pliego reivindicatorio:

- Siguiendo las observaciones del Examinador se ha
modificado la reivindicacién 1 para indicar con mayor
claridad el método de descafeinacidén, incluyendo las
caracteristicas de las reivindicaciones 5 a 9. Esto a su
vez ha permitido diferenciar con mayor claridad la
presente invencién frente al arte previo.

- De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 5 a 9 han
sido eliminadas. )

- La reivindicacién 4 ha sido modificada para ser mas clara

al referenciar el paso (g) de la reivindicacién 1.
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- Las reivindicaciones 10 a 13 relacionadas con el

aislamiento del microorganismo han sido eliminadas para

superar la objecién de unidad de invencién.

De esta manera, se presenta una memoria descriptiva que no
contiene incongruencias con respecto a la grafica y un pliego
reivindicatorio claro, conciso, debidamente soportado en la descripcidn
y cobijando un tGnico concepto inventivo. Solicitamos atentamente tener
en cuenta dichos apartes gque cumplen con las disposiciones de la
Decisiébn 486.

4.2 Argumentos a favor del nivel inventivo de la solicitud

El articulo 18 de la Decisidén 486 sefiala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerara que una invencién tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencion_no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica” [subrayado fuera del texto]

Con el fin de evitar la subjetividad eh el analisis de la
obviedad de la invencidén frente a las ensefianzas del estado del arte,
fue necesario que la Doctrina internacional desarrollara el método
problema-solucidén que delimita claramente el papel del examinador y le
da certeza a los solicitantes de patentes sobrev la forma cémo se
estudiard la patentabilidad de sus invenciones.

A este respecto, se considera entonces que un documento © una
combinacién de éstos sb6lo deben ser considerados validos para la
afectacidén de este requisito, cuando una persona medianamente versada
en la materia encuentra ensefianzas o0 sugerencias claras sobre la manera
como se resuelve el problema técnico, es decir, sobre la invencidén tal

como se encuentra reivindicada.

'Para los anteriores efectos, el método problema solucidn enseiia
que el primer paso en el estudio del nivel inventivo de una invencién
.es determinar cudl es el estado del arte més préximo a la invencidn
frente al cual ésta ultima debe ser comparada.
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Dicho estado del arte més préximo es, de acuerdo con el Manual

Andino de Patentes, aquel que resuelve el mismo problema técnico que
pretende resolver la invencidén bajo estudio. Lo anterior, por cuanto
esta seria la informacién a la cual normalmente accederia quien

pretende resolver dicho problema técnico.

La aplicacién de este método para el estudio del nivel inventivo
de las solicitudes a su cargo por parte de las oficinas de patentes de
los paises miembros. de la Comunidad Andina resulta obligatoria teniendo
en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina. '

Adicionalmente es importante poner de presente que el estudio de
nivel inventivo 1llevado a cabo por el Examinador no puede ser un
anadlisis en retrospectiva, toda vez que su tarea debe estar encaminada
a ponerse en el lugar del inventor en el momento en el que él busca la

solucién al problema técnico y sin utilizar la solucidén reivindicada

como punto de partida de dicho andlisis.

En resumen, una anterioridad afectaria el nivel inventivo de una
solicitud si una persona medianamente versada en la materia, en el
momento de buscar la solucidén al problema técnico, encontrase en dicha
anterioridad un problema técnico comparable y asimismo, encontrara
ensefianzas o sugerencias que le llevasen de manera obvia a la solucidn
reivindicada.

En el presente caso se tiene que la invencién estd relacionada
con un proceso para la biodescafeinacidén completa de soluciones que
comprenden cafeina utilizando la cepa Pseudomonas alcaligenes. El
proceso para la descafeinacién es simple, seguro y eficiente vy
comprende los pasos de: a) cultivar la cepa en medio que contiene
cafeina, b) transferir de manera activa el cultivo en crecimiento en un
caldo nutriente que contiene de 0,1 a 0,5 g/L de cafeina y c)'incubar
el cultivo del paso (b) a una temperatura entre 28 a 30°C, durante un
periodo de 20 a 24 horas bajo agitacidén de 50 a 200 rpm para obteﬂer el
preindculo.

Por su parte, el documento Dl revela el empleo de un
microorganismo perteneciente al género Pseudomonas o una preparacidén de
emnzimas aislada a partir del mismo, para descafeinar ligquidos acuosos
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que se aislan del suelo. La enzima para la descafeinacidén es aislada a

partir del microorganismo por medio de la ruptura con medios

ultrasdénicos, que luego de centrifugacidédn permite la obtenciédn de un

extracto de enzima libre de célula. La reaccidén entre la cafeina y la

preparacién de enzima se lleva a cabo de manera preferente en presencia

de una coenzima reducida, tal como el nucledtido difosfopiridina (DPNH)

reducido. La concentracién de cafeina final serd de alrededor 0,1 mg/ml
a 20 mg/ml, después de la reaccidén que se da a una temperatura entre 20
y 40°C. La descafeinacién éptima se logra a una temperatura entre 20 a

35°C con un pH entre 6,0 y 9,0. Tras la reaccidn, la coenzima es

inactivada por calentamiento.

Con respecto al proceso de Dl se tiene Que de acuerdo con 1los
ejemplos, tres muestras de 50 ml que contienen una solucién de cafeina
al 1% fueron inoculadas con un cultivo de NRRL B-8051, B-8052 y B-8053.
El medio de crecimiento para el microorganismo fue un medio de sales de
cafeina al 1%. FE1 pH final del medio fue 6,9, mientras que el
crecimiento se llevé a cabo a 30°C con una agitaciéon de 200 a 250
ciclos por minuto durante 48 horas.

El documento D2 revela un proceso para la descafeinacién de un
extracto acuoso de un material vegetal que comprende cafeina en
presencia de un microorganismo de la especie Acinetobacter sp.k

De acuerdo con las ensefianzas de D2, se estabilizaron 500 mg/ml
en peso seco de bacteria con glutaraldehido (Ver ejemplo 2). Se coloca
en suspension con 100 ml de un medio que contiene 1 mg/ml de cafeina
para ser luego ultrafiltrado con un agitador magnético. La unidad se
mantiene en contacto con la atmbésfera a 25°C y la suspensidén de agita
de manera moderada. Luego de treinta horas se elimina la cafeina.

Teniendo en cuenta lo anterior, para una persona medianamente en
la materia no es claro por qué los documentos D1 y D2 pueden afectar el
nivel inventivo de la presente solicitud, teniendo en cuenta que los
procesos.alli revelados difieren notablemente del reivindicado y que

ademds, se relacionan con microorganismos diferentes.

El Examinador no puede entonces afirmar que la presente invencidn
sblo se diferencia de Dl en la estandarizacién de protocolos. Una

persona medianamente versada en la materia sabe que cada microorganismo
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posee un compeortamiento diferente y que ademds no se puede llegar de

manera obvia al proceso reivindicado por medio de la simple variacién
de las condiciones y operaciones de los documentos D1 y D2.
Adicionalmente es muy importante tener en cuenta que la presente
solicitud si representa un avance en el estado de la técnica, toda vez

que la presente invencidén provee un método de descafeinacidén répida,

donde se degrada completamente la cafeina dentro de 2 a 12 horas de

incubacidén. Adicionalmente y no menos importante es el hecho de que
proceso utilizado en Dl - consiste en tratar las células con
glutaraldehido para luego inmovilizarlas en gel de poliacrilamida. El
método de inmovilizacidén tiende a remover sustancias distintas a la
cafeina y por ello afecta adversamente el sabor del producto. Este

inconveniente ha sido superado en la presente invencién porque el

procesc reivindicado no utiliza ninguin estabilizador quimico o paso de
inmovilizacién logrando un proceso altamente eficiente. Ademas, el

proceso de la presente invencién no requiere el empleo de una coenzima.

De otro lado, el ‘documento D2 no seria tenido en cuenta por una
persona medianamente versada en la materia, toda vez que el
microorganismo empleado y el proceso ensefilado difieren en su totalidad
del microorganismo y el proceso reivindicados en la preseﬁte solicitud.
Adicionalmente, el proceso de la presente invencidén también posee
mejoras con respecto al proceso revelado en D2, al proveer un método de

descafeinacidén rapida, donde se degrada completamente la cafeina dentro

de 2 a 12 horas de incubacién.

Solicitamos atentamente al Sr. Examinador tener en cuenta tanto
los argumentos presentados como las caracteristicas que representan un
avance dentro del estado de la técnica y que le confieren nivel
inventivo a la presente invencién sobre el arte previo citado. De la
misma manera solicitamos tener en cuenta las modificaciones realizadas
al pliego reivindicatorio, las cuales diferencian con mayor claridad la
presente invencién frente al estado del arte y que permiten soportar

los argumentos arriba mencionados.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por
su Despacho sobre 1la presente solicitud de patente, atentamente

solicito que se continue su tramitacién.
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5. ANEXOS

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones

e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

e Copia que ©certifica el depdésito de material bioldgico
relacionado con el microorganismo Pseudomonas alcaligenes bajo
el numero dg acceso MTCC 5264

e Copia autenticada de la sustitucién de Poder del Dr. Emilio
FERRERO a la Dra. Luz Clemencia DE PAEZ.

Sefiora Jefe,

«4 2 @f@/mé/)a&@é&z
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
T.P.A. No. 23.555

COLO-13724-801-001-9
JMS\JMS\ID-160199\WPC13724
No. M-2009-160199\JMS
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Industria}Comercio Espacio reservado para.el adhesivo de radicacién
SUPERINTENDENCIA
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
@ SRR soucnun DE:
T D Correcmon de Error Materlal . . Modlflcacmn auna soI|C|tud
‘Nombre: COUNCIL - . OF SCIENTIFIC AND
ik . INDUSTRIAL RESEARCH : = Bt
} : :So dad constituida exIstente bajo las Ieyes de ihe
: :Sb ICITANTE ,La Indla ] IDENTIII-'IWCACION
| QDIrecclon Rafi Marg Coma | ]
- New Delhi: 110001, ok c.C. . NIT D
. India - 7 CE. D Otro I:]
’ Domlcmo New Delhl 110001, ) I;\IL’Im‘ero:
: ~India . SO A
Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
o E-mail: clientes@cavelier.com L ‘
‘ IDENTIFICACION
: Nombre: Luz Clemencia DE PAEZ
Direccién: Carrera 42 No. 72-35 ‘ CC. X Nt O
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 21792 11
O APODERADO Ny . . ce. [ or U
E-mail: cavelier@cavelier.com

Numero: 35.456.344 TP 23.555

‘ @ -'Numero devéx‘s‘é‘diente:

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $111.000, por concepto de modificaciones.

Poderes, si fuere el caso

Documento que acredita [a existencia y representacion legal de las partes, cuando sean

personas juridicas. -
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COLO ID-000

Solicito la concesién de la patente,

NOMBRE:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA : @01 @@mma@éﬁ&?

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P. 23.555

JMS
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Sefiores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Poderdante: ~ COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

Poder Conferido el: 14/07/2003

Yo, EMILIO FERRERO, obrando en mi calidad de apoderado principal
del Poderdante arriba mencionado, atentamente manifiesto a Usted que
sustituyo el poder gque me ha sido conferido en la persona de la doctdra
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, Abogada con Tarjeta Profesional N° 23.555, con

todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitucién conforme al articulo 66 del Cédigo de

Procedimiento Civil ya que los otros sustitutos faltan en este momento.

Sefiora Jefe, 7 ér/“
Q,Y,Qv e

EMILIO FERRERO
T.P.A. N° 31.929
C.C. N° 438.019 de Usaquén

Acepto:

, e Ao LD
g/(/,/ o GL/(:/’Y) E MDD \72,(6/01{ >
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. N° 35.456.344 de Usaquén

NIT 860.041.367-3
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REIVINDICACIONES

1. Un proceso simple, seguro y eficiente para la biodescafeinizacién completa de
soluciones que contienen cafeina utilizando la bacteria Pseudomonas alcaligenes CFR
- 1708, dicho proceso caracterizado porque comprende las etapas de:

a. Cultivar dicha bacteria en platos de agar que contienen cafeina,

b. Transferir el cultivo en crecimiento activo a un caldo nutriente que contiene de 0,1a 0,5

g/L de cafeina,

c. Incubar el cultivo de la etapa (b) entre 28 y 30°C durante 20 a 24 horas bajo agitacion
de 50 a 200 rpm para obtener el preinoculado,

d. Transferir el preinoculado al caldo nutriente que comprende de 0,5 a 2 g/L de cafeina,

e. Incubar el preinoculado entre 28 y 30°C durante un tiempo de 20 a 24 horas bajo
agitaciéon de 50 a 200 rpm para acumular biomasa,

f. Cosechar la biomasa por centrifugacion durante 10 a 20 min para una cantidad de

10000 a 16000 g a una temperatura entre 0 y 4°C para obtener pellets,

g. Obtener los pellets para la degradacién de cafeina por medio de transferirlos

asépticamente a un medio liquido de cafeina esterilizado a un pH entre 5 y .9,

- h. Incubar los peliets obtenidos entre 25 y 35°C bajo agitacién de 50 a 200 rotaciones por
minuto durante un tiempo de duracién entre 36 y 60 horas, y |

i. Descafeinar una solucién que contiene entre 0,01 y 5 g/L de cafeina incubando los
pellets de la etapa (h) a una temperatura entre 28 y 30°C durante un periodo de 1 a 14
horas.

2. Un proceso, segun la reivindicacién 1, caracterizado porque la concentracion de

cafeina en el caldo nutriente esta en el rango de 0,2 a 0,4 g/L.

3. Un proceso segtn la reivindicacion 1, caracterizado porque el medio de cafeiné liquida
esterilizada comprende entre 40 y 60 g/L de septahidrato de ortofosfato de hidrégeno: de
disodio, 10°'a 15 g/L de ortofosfato de dihidrégeno de potasio, 1 a 5 g/L de cloruro de
sodio, 2 a 7 g/L. de cloruro de amonio y 0,1 a 0,5 g/L de cafeina.

39



4. Un proceso segln la etapa (g) de la reivindicacién 1, caracterizado porque el tiempo de
obtencion esta entre 40 y 48 horas.

5. Un proceso segun la reivindicacion 1, caracterizado porque el caldo nutriente
comprende entre 0,5 y 4 g/L de extracto de levadura, de 3 a 8 g/L de peptona, de 3 a 8

g/L de cloruro de sodio y de 0,08 a 0,7 g/L de cafeina.

6. Un proceso segtn la reivindicacién 1, caracterizado porque el medio liquido de cafeina

esterilizado tiene unpHde 5a 9.

JMS\UMSAID-160337\WPC13724
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INSTITUTE OF MICROBIAL TECHNOLOGY
(A CONSTITUENT ESTABLISHMENT OF CSIR)
Sector 39-A, Chandigarh-160 036, INDIA -

mi=

Dr. G.8. Prasad
‘Scientist

To
Or. M.S.Thakur
Scientist.
Fermentation Technology and- B:oengmeenng Department
, Central Food Technological Reséarch Institute (CFTRI)
i Mysore =570.020, INDIA

Dear Dr. Thakur,

By w Sheed poats

| qﬁrmww gerola AR vd Wit 3@
[ | MICROBIAL TYPE CULTURE COLLEC rmN & GENE BANK

IMTEVCH

17.04.2006

Your. microbial culture has been -accepted for deposit in MTCC-IDA under Budapest Treaty. It was
assigned MTCC number and preserved in the patent collection of MTCC, The details are as follows;

Identification Reference MTCC Accession

‘Number Assigned

Pseudomonas alcaligenes CFR = 1708

Ericlosed heré with @re the relevant documents. of the above straihs,
Form BP/4 - Receipt and acceptance of the culture in MTCC
Form BP/9 -Viability statement of the-culture,

Three freeze-dried ampoule of the culture shall be sent to you in due course.

Please acknowledge the receipt of the forms.
Sincerely yours,

{G. S.PRASAD)

MTCC 5264

Phones.: +91 172-2690562;:2695215 Fax : +91-172-2690632

R 2695216, 2695219 B 2690585
2695225, 2695226 _ N
2695227, 2690908 Gram R : IMTECH

E-mail : curator@imtech.res.in

Web : hittp://mtecimtech.res.in

¢ et b————
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 03-27771
Clasificacion Internacional (IPC): A23F 005/020
Concepto Técnico No. 3558

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad ]

Via Nacional

Via PCT (fase nacional) [ ]  Cap.| [] Cap. Il []

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcidn: Folios: 3 a 36 tal como se radico inicialmente
Reivindicaciones: Folios 37 a 44 tal como se radico inicialmente
Folios 102 a 104 tal como se modificé el 14/11/07

Folios 134 a 135 como se modifico el 26/10/2009

Argumentos del solicitante: Folios: 123 a 130

2. Modificaciones (articulo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

Se aceptan las modificaciones realizadas por el solicitante toda vez que no amplian el
objeto inicial de la solicitud.

3. Objeto de la invencién

o Titulo de la solicitud (folio 1); Hongos para descafeinar y proceso de
biodescafeinacion de soluciones que contienen cafeina.

o La presente solicitud se refiere a un proceso para descafeinar soluciones con
cafeina, en donde se emplea el microorganismo Pseudomonas alcaligenes con
numero de deposito CFR 1708.

e El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un
proceso simple, seguro y eficiente para descafeinacion completa de soluciones
que contienen cafeina.

o Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
proceso que comprende las etapas de: a) cultivar Pseudomonas alcaligenes
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CFR 1708 en platos de agar que contienen cafeina, b)Transferir el cultivo en
crecimiento activo a un caldo nutriente que contiene 0.1 a 0.5 g/l de cafeina, ¢)
Incubar el cultivo de la etapa (b) entre 28y 30°C durante 20 a 24 horas bajo
agitacion de 50 a 200 rpm para obtener el preinoculado, d) Transferir el
preinoculado al caldo nutriente que comprende 0.5 a 2 g/l de cafeina, e) Incubar
el preinoculado entre 28-30°C durante un tiempo de 20 — 24 horas bajo agitacion
de 50 a 200 rpm, f) Cosechar la biomasa por centrifugaciéon durante 10 — 20 min
para obtener una cantidad de 10000 a 16000 g a una temperatura entre 0 — 4°C
para obtener pellets, g) Obtener los pellets para la degradacion de cafeina por
medio de transferirlos asépticamente a un medio liquido de cafeina esterilizada
a un pH entre 5 y 9, h) Incubar los pellets obtenidos entre 25 y 35°C bajo
agitacién de 50 a 200 rpm durante un tiempo de duracion entre 36y 60 horas, y
i) Descafeinar una soluciéon que contiene entre 0.01 y 5 g/L de cafeina
incubando los pellets de la etapa (h) a una temperatura entre 28 y 30°C durante
un periodo de 1 a 14 horas.

° La Clasificacion Internacional de Patentes (IPC) es A23F 005/020.

4. De la solicitud de Patente
4.1.Descripcion (articulo 28 D. 486)
Habiéndose aclarado las objeciones presentadas al capitulo descriptivo, se
determina, que la solicitud en estudio posee claridad sobre la materia reclamada asi

como la forma de llevar a cabo la invencién.

4.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Dado que fueron atendidas las objeciones realizadas por la esta oficina en cuanto
a la claridad de las reivindicaciones, el capitulo reivindicatorio si cumple con el
requisito de definicién, claridad, concisién y sustento por la descripcién de acuerdo
al art. 30 de la Decisidn 486.

5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

Habiéndose realizado las modificaciones al capitulo reivindicatorio tal como fue
sugerido por el concepto técnico 1152 referente a la unidad de invencion de la
solicitud, se concluye que el nuevo pliego reivindicatorio si posee unidad de
invencion ya que guarda un tnico concepto inventivo.

6. Determinacion del E_stado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el estado de la técnica es; 2

de Abril de 2003 ,

o Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica y habiéndose subsanado las
objeciones realizadas en el anterior concepto técnico 1152, no se encontro
documento alguno que afecte el objeto de la solicitud.
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7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se han reconocido los argumentos del solicitante a favor de la claridad de la solicitud
con respecto a la descripcion, reivindicaciones y unidad de invencion, de acuerdo al
nuevo pliego reivindicatorio presentado. Se considera ademas cumplido el requisito de
presentaciéon del certificado de depdsito de material biolégico que procede de la
invencion.

Sin embargo, esta oficina no acepta los argumentos expuestos en lo que se refiere ala
obligatoriedad de acoger el método problema solucion como Unica alternativa para
evaluar el nivel inventivo de la solicitud. Asi mismo, el manual andino de patentes, es
una guia para la realizacién de solicitudes, por cuanto este Despacho esta regido
Unicamente por la Decision 486 de Cartagena.

Como se entendera del analisis de patentabilidad, la Unica razén por la cual se
considera novedosa e inventiva la solicitud, es por la correcta definicién de una serie de
pasos que junto con la utilizacion del microorganismo correctamente delimitado, hacen
que la invencién posea novedad y altura inventiva con referencia al estado de la
técnica. Sin embargo, los argumentos expuestos por el solicitante con respecto a la
pertinencia del documento D2 citado en el anterior requerimiento 1152 no es valida
puesto que es posible encontrar diferentes grupos funcionales en microorganismos
aislados, y el solo descubrimiento de una capacidad mayor de degradacion de algun
compuesto o produccién de algun metabolito determinado, son técnicas establecidas
en microbiologia industrial que no presentan altura inventiva para un técnico medio
versado en el arte, y la sola diferencia del microorganismo no establece que el proceso
tenga que darse de manera diferente para obtener los mismos resultados.

Por lo anterior los argumentos presentados por el solicitante no son tenidos en cuenta
en el analisis de patentabilidad,

8. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

8.1.Novedad (articulo 16 D. 486)

La reivindicacién 1y sus dependientes divulgan un proceso que comprende las
etapas de:

a) cultivar Pseudomonas alcaligenes CFR 1708 en platos de agar que contienen
cafeina,

b) Transferir el cultivo en crecimiento activo a un caldo nutriente que contiene 0.1 a
0.5 g/l de cafeina,

c) Incubar el cultivo de la etapa (b) entre 28 y 30°C durante 20 a 24 horas bajo
agitacion de 50 a 200 rpm para obtener el preinoculado,

d) Transferir el preinoculado al caldo nutriente que comprende 0.5 a 2 g/l de
cafeina, .

e) Incubar el preinoculado entre 28-30°C durante un tiempo de 20 — 24 horas bajo
agitacion de 50 a 200 rpm,

f) Cosechar la biomasa por centrifugacién durante 10 — 20 min para obtener una
cantidad de 10000 a 16000 g a una temperatura entre 0 — 4°C para obtener pellets,
g) Obtener los pellets para la degradaciéon de cafeina por medio de transferirlos
asépticamente a un medio liquido de cafeina esterilizada a un pH entre 5y 9,

h) Incubar los pellets obtenidos entre 25 y 35°C bajo agitaciéon de 50 a 200 rpm
durante un tiempo de duracién entre 36 y 60 horas, y
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i) Descafeinar una solucion que contiene entre 0.01 y 5 g/L de cafeina incubando |
los pellets de ia etapa (h) a una temperatura entre 28 y 30°C durante un periodo de
1 a 14 horas.

Segun el numeral 4, no se encontré dentro del estado de la técnica, documento
alguno que evidenciara la existencia de la invencién para el momento de la
presentacién nacional.

8.2. Nivel Inventivo (articulo 18 D486)

Las reivindicaciones estudiadas corresponden del numeral 1 a 6 contenidas los
folios 134 - 135.

La reivindicaciéon 1 ensefia un proceso que comprende las etapas de:

a) cultivar Pseudomonas alcaligenes CFR 1708 en platos de agar que contienen
cafeina,

b) Transferir el cultivo en crecimiento activo a un caldo nutriente que contiene 0.1 a
0.5 g/l de cafeina,

¢) Incubar el cultivo de la etapa (b) entre 28 y 30°C durante 20 a 24 horas bajo
agitacion de 50 a 200 rpm para obtener el preinoculado,

d) Transferir el preinoculado al caldo nutriente que comprende 0.5 a 2 g/l de
cafeina,

e) Incubar el preinoculado entre 28-30°C durante un tiempo de 20 — 24 horas bajo
agitacion de 50 a 200 rpm,

f) Cosechar la biomasa por centrifugacion durante 10 — 20 min para obtener una
cantidad de 10000 a 16000 g a una temperatura entre 0 — 4°C para obtener pellets,
g) Obtener los pellets para la degradacién de cafeina por medio de transferirlos
asépticamente a un medio liquido de cafeina esterilizada a un pH entre 5y 9,

h) Incubar los pellets obtenidos entre 25 y 35°C bajo agitacién de 50 a 200 rpm
durante un tiempo de duracién entre 36 y 60 horas, y

i) Descafeinar una solucién que contiene entre 0.01 y 5 g/L de cafeina incubando
los pellets de la etapa (h) a una temperatura entre 28 y 30°C durante un periodo de
1 a 14 horas.

Aunque los documentos citados en los anteriores requerimientos intentan resolver
el problema técnico planteado inicialmente en la solicitud, se aceptan los
argumentos del solicitante. La invencién de la solicitud define un proceso para
descafeinar soluciones que contienen cafeina empleando Pseudomonas
alcaligenes CFR 1708 bajo numero de acceso MTCC 5264, que actuando bajo
diferentes condiciones de operacién y mediante una serie de pasos determinados
permite la remocion de la cafeina de las soluciones.

Por consiguiente se concluye que la presente solicitud tiene nivel inventivo de acuerdo
alo estipulado en el art. 18 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

8.3. Aplicacién industrial (arficulo19 D 486)

Las reivindicaciones estudiadas corresponden de la nimero 1 a la 6 contenidas en
el folio 134 - 135.

La presente invencién si tiene Aplicacién Industrial ya que su objeto puede ser
aplicado en la industria alimentaria y biotecnolégica.



9. Conclusion
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En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder las
reivindicaciones: 1 a & (folios: 134 - 138 con el titulo modificado “Proceso de
biodescafeinacion de soluciones que contienen cafeina a partir del
microorganismo Pseudomonas alcaligenes CFR 1708”.
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