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DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie
de mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo
siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el articulo 45

de la Decision 486 en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad el

Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de presentar el Recurso de Reposicion el 29 de
agosto de 2014. Asi entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los

siguientes cambios:

— se incorporaron las caracteristicas de la antigua Reivindicacion 4 en la
Reivindicacion 3, y se incorpora la caracteristica de que el espesor del cono truncado

es un espesor conico constante a lo largo de su superficie;

Oficina Bagota: Cra § N° 34-03, Bogota 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficing Medellin: Cra 30 N° 10C-228, Of. 613, Edificio Interplaza, Medellin 050021, Colombia; Tel /Fax: +57 (4} 311-8547
Oficina Barranguilla: Cra 51B N° 80-38, Of. 1103, Barranquilla 080020, Colombia; Tel: +57 (3) 345-0193
Email: officef@olartemoure. com - www olartemoure com




OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.,

— la numeracion de las dependientes se corrige de acuerdo a las modificaciones

realizadas.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacién contenida en la solicitud

inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drastica limitacion de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador sefiala que el Capitulo Reivindicatorio no cumple requisitos de

claridad bajo de la Decision 486 Art.22 PCT de la siguiente forma:

1) Las Reivindicaciones 1, 3, 8, 9 y 10 presentan frases que estin descritas
como un resultado a obtener, las cuales no se permiten en el pliego reivindicatorio. El
Examinador sugiere omitirlas o reemplazarlas por las caracteristicas esenciales, estructurales,
geométricas o funcionales que permiten obtener dicho efecto. Algunas frases objetadas son las
siguientes: “...para retener el material solido y dejar drenar los fluidos del mucilago degradado”,

“(...) caracterizado porque las perforaciones (5) del dispositivo representan un 4rea minima del
55%".

ii) La Reivindicacion 2 no es clara porque presenta una falsa dependencia, al
mencionar que es una reivindicacion de método y sin embargo se reclama un producto (café). El
Examinador sefiala que no se permite caracterizar un método en términos de un producto, y que

un método se debe caracterizar como una serie de pasos o etapas a seguir.

iii)  La Reivindicacion 3 se presenta de manera muy general y no menciona las
caracteristicas esenciales suficientes para definir el dispositivo reclamado. El Examinador
recomienda afiadir las caracteristicas necesarias para definir el objeto de la invencion, sin

ampliar la materia inicialmente mencionada en la solicitud.

b- i) En relacion con las frases en las reivindicaciones que reclaman resultados

a alcanzar, me permito sefialar que la relacion funcional de los elementos y las frases que

acompafian las reivindicaciones que indican un resultado a alcanzar, son admitidas por el Manual
Andino de Patentes (MAP) y la Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y

Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambos documentos establecen que un resultado a
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alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion, pero puede aparecer en la

reivindicacion acompaiado de las caracteristicas técnicas que definen la invencién.'?

En el presente caso, si bien la forma en la que estan redactadas las Reivindicaciones podrian
configurar una funcionalidad, dichas reivindicaciones igualmente se encuentran definidas por las
caracteristicas técnicas estructurales esenciales. Particularmente, en el caso del método se
reclaman los pasos especificos para determinar el punto 6ptimo de degradacion del mucilago de
un producto:

1) depositar una masa dentro de un tanque;

ii) tomar una muestra de la masa del producto;

iii)  someter la masa del producto dentro de un recipiente perforado al

interior de un tanque de fermentacion;
iv)  verificar el nivel de la masa dentro del recipiente perforado;

V) parar el proceso de degradacion.

En el caso del dispositivo, se reclama un dispositivo para determinar el punto de finalizacion
optima del proceso de degradacion, caracterizado porque el dispositivo es un recipiente en forma
de cono truncado recto perforado que tiene un espesor conico constante a lo largo de su

superficie.

Por lo tanto, tanto para las reivindicaciones de método, como de dispositivo contrario a restarle
claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance de la proteccion,
tales resultados a alcanzar o componentes funcionales complementan las caracteristicas
esenciales de la invencion. Asi, considero superada la anterior objecion, en tanto que el alcance

de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada en la materia.

i1) En primer lugar, me permito sefialar al Examinador que la reivindicacion
objetada corresponde a una reivindicacion dependiente, cuya funciéon es la de proporcionar
caracteristicas técnicas adicionales al concepto inventivo definido en la reivindicacion
independiente de la cual depende. Dada esta relacion de dependencia entre la Reivindicacion 1 y
sus dependientes, las caracteristicas de la Reivindicacion 1 de método inherentemente estan
presentes en las reivindicaciones dependientes. Es mas, las reivindicaciones dependientes
pueden definir caracteristicas que se encuentren en el estado del arte, o definir caracteristicas que

le permitan a la persona medianamente versada en la materia entender las limitaciones de

'"Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 4.6.6 (disponible en
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).

*Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccién 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).
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modalidades preferidas de la invencion, y como en este caso, entender qué parametros o
variables estan sujetas al método reclamado que esté dirigido a determinar la finalizacion 6ptima

del proceso de degradacion por fermentacion del mucilago de un producto.

En el presente caso, la reivindicacion independiente establece claramente cinco pasos (a, b, ¢, d,
e) para llevar a cabo un proceso para determinar la finalizacion oOptima del proceso de
degradacion por fermentacion del mucilago de un producto, que consiste en:

a.  depositar una masa de un producto despulpado dentro de un tanque
para realizar el proceso de degradacion de mucilago por
fermentacion natural;

b.  tomar una muestra de la masa del producto cuyo mucilago se desee
degradar, para llenar un recipiente perforado de volumen conocido
que deja drenar el mucilago fluido;

¢. someter la masa del producto dentro del recipiente perforado al
mismo proceso de degradacion de mucilago por fermentacion
natural al interior de un tanque de fermentacion;

d.  verificar que el nivel de la masa dentro del recipiente perforado
haya llegado al punto en el cual el producto haya alcanzado la
densidad aparente final del proceso de degradacion; y

e.  parar el proceso de degradacion.

Asi, la funcién que deberian cumplir las reivindicaciones dependientes, es la de definir
caracteristicas adicionales de los elementos y pasos definidos eventualmente involucrados en la
invencion. Por ejemplo, la Reivindicacion 2 define la caracteristica de que el producto particular
sobre el cual se va a determinar la finalizacion del proceso de degradacion por fermentacion es
café. Como se establece en el Capitulo Descriptivo de la invencidn, la invencion no solamente

esta dirigida a café, sino a cualquier producto que tenga mucilago.

En el caso de que no se reclamara esta caracteristica, se le estaria impidiendo al inventor su
derecho de especificar esta caracteristica preferida, que de cualquier manera se encuentra
protegida de manera genérica en el alcance de la Reivindicacion independiente 1, importante
ademas para determinar a partir de la disminucion de la densidad aparente de un producto con

mucilago, el momento exacto en el que se debe suspender el proceso de fermentacion.

Adicionalmente, me permito sefialar respetuosamente al Examinador que las reivindicaciones
objetadas no configuran una falsa dependencia, pues una falsa dependencia consiste en que una

reivindicacion de una categoria se refiere a una reivindicacion de otra categoria, pero no depende
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de ella. La Guia de Examen de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad de la SIC establece

que una falsa dependencia se configuraria de la siguiente manera usando el siguiente ejemplo:

- Reivindicacion 1. Un producto...

- Reivindicacién 2. Un proceso para fabricar el producto de la reivindicacion
j

- Reivindicaciéon 3. Un aparato para llevar a cabo el proceso de la

reivindicacion 2...

El anterior ejemplo de la SIC ilustra claramente la falsa dependencia cuando la Reivindicacion 2

de proceso hace referencia a la Reivindicacién 1 de producto.

Sin embargo, este no es el caso para las reivindicaciones objetadas, pues no existen
reivindicaciones de distinta categoria y no hay error en la definicién de las caracteristicas
reclamadas, pues lo que se reclama es precisamente las caracteristicas de los elementos definidos

en la reivindicacion independiente.

Sin embargo, si aun persiste la objecion de falsa dependencia, me permito sefialar que las falsas
dependencias son aceptadas por el Manual Andino de Patentes (MAP) en la seccién 4.5.3° y en

la Guia de Examen de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad en la seccion 2.6.4.3",

iii)  En relaciéon con la objecion sobre la supuesta generalidad de la
Reivindicacion 3, y en atencion a las objeciones de novedad elevadas por el Examinador (ver el
punto 3.a de este memorial), me permito llamar la atencién del Examinador sobre el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto, el cual incorpora caracteristicas técnicas estructurales,
especificamente las caracteristicas del dispositivo sobre la forma que tiene el recipiente de cono

truncado y el espesor conico constante a lo largo de su superficie.

Me permito recordar al Examinador que un inventor tiene derecho a reclamar proteccion para la

totalidad de un concepto inventivo desarrollado. sin importar la amplitud de éste, siempre y

cuando se conserve el derecho de unidad de invencion y que el arte previo no afecte su

patentabilidad segin la disposicion de los Articulos 16, 18 y 19 de la Decision 486. En este

3 “Falsas dependencias: no toda reivindicacién que se refiere a otra reivindicacion es necesariamente dependiente.

Uno de estos casos es cuando una reivindicacion de una categoria se refiere a una reivindicacion de otra categoria
(...). Otro caso es cuando una reivindicacién hace referencia a otra reivindicacién de la misma categoria, pero sin
embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las caracteristicas de la reivindicacion a la que hace
referencia estén incluidas en ella”. (Subrayado fuera del texto),

‘Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio (2012). Seccion 2.6.4.3 Falsas dependencias
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caso, el inventor estd en su derecho de reclamar proteccion de la materia reclamada y utilizar un
vocabulario amplio, en tanto el arte previo lo permita y esté sustentado en el Capitulo
Descriptivo. Por lo anterior, considero superada la objecion de la supuesta generalidad elevada

por el Examinador.

iv) De otra parte, en adicién a lo anterior, me permito sefialar que el analisis
de claridad para las Reivindicaciones 3 a 11 (actuales Reivindicaciones 3 a 10) corresponde a un
procedimiento abiertamente contrario a la ley que rige la conducta de las entidades
administrativas, en cuanto la SIC desconocié abruptamente el derecho que adquiri6 mi
representado -el solicitante- de manera previa, en relacion con la proteccion de las
reivindicaciones concedidas en la Resolucion 43039, sin su consentimiento. Dicho
procedimiento es contrario a lo que establece el articulo 73 del Cédigo Contencioso
Administrativo, ley aplicable en el caso particular, en el sentido que cuando un acto
administrativo hubiese creado o modificado una situacion juridica de cardcter particular y
concreto, o reconocido un derecho de igual categoria, el mismo no podrd ser revocado sin el

consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

Es decir, a pesar de que en el Recurso de Reposicion presentado el 29 de agosto de 2014

mencioné clara y explicitamente que el objeto del escrito era revocar tal decision unicamente

sobre las reivindicaciones rechazadas (Reivindicaciones 1 y 2), pues ya existia un derecho

adquirido de concesion para las Reivindicaciones 3 a 11, frente a las cuales en ningiin momento
se solicitd modificacidn, aclaracion o revocatoria alguna, la SIC, desconociendo las prerrogativas
y el derecho adquirido en cabeza del Solicitante, devolvié nuevamente a tramite la solicitud,
emiti6 el presente examen de fondo e ilegalmente rechazé la patentabilidad de las
reivindicaciones ya concedidas mediante Resolucion 43039 de 2014 por supuesta falta de

novedad.

Solicito amable pero vehementemente al Despacho reconsidere su decision sobre las actuales
Reivindicaciones 3 a 11 (antiguas Reivindicaciones 3 a 11), y devuelva al estado original el

derecho concedido a mi representado, en los términos en que lo establecié la Resolucion 43039.
3. a- El Examinador considera que el documento US 2006/204620 (D2) afecta la

novedad de las Reivindicaciones de método 1y 2, y el documento US 4,793,568 (D3) afecta la

novedad de las Reivindicaciones de dispositivo 3,4 y 11.

i) Reivindicacion 1: el Examinador presenta la siguiente tabla comparando

las caracteristicas de dicha reivindicacion con D2, asi:

Pagina 6 de 14



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE 8 ASOCIADOS LTDA.

Caracteristicas Esenclales D2
Metodo para determinar la finalizacion dptima del | Un método para determinar la velocidad de
proceso de degradacion por fermentacion del fermentacion de granos de café. (Reiv. 6)

mucilago de un producto, caracterizado por los
siguientes pasos:

a depositar una masa de un preducto Un recipiente para recoger una muestra de una

despulpado dentro de un tanque. pluralidad de fermentacidn de los granos de cafe.
(Reiv. 2)

b. tomar una muestra de la masa del producto (8) transferir una cantidad medida de la muestra

cuyo mucilago se desee degradar. mixta a un sustrato. (Reiv. 6)

¢. someter la masa del producto dentro del Comunmente, el café se somete a un proceso de

recipiente perforado al mismo proceso de fermentacion, en el que la capa de mucilago

degradacion de mucilago por fermentacion resbaladizo se retira del café antes del proceso

natural al interior de un tanque de fermentacion; | de secado. (Parr. 0007)

d. verificar que el nivel de la masa dentro del (C) comparar visualmente la coloracion del

recipiente perforado haya llegade al punto en el | sustrato con una escala de colores.

cual el producto haya alcanzado la densidad determinando de ese modo una velocidad de

aparente final del proceso de degradacion. fermentacion especifica de los granos de cafe.
(Reiv, B)

e. parar el proceso de degradacion. La finalizacion de la fermentacion de cafe por

analisis de una muestra de café tomada de una
masa en fermentacién de café. (Parr. 0015)

De acuerdo con la tabla anterior el Examinador concluye que el método para determinar la
finalizacion 6ptima del proceso de degradacion del mucilago de un producto, definido en la
Reivindicacién 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la

anterioridad encontrada. Por lo tanto la Reivindicacion 1 carece de novedad.

Asimismo, el Examinador considera que D2 divulga las caracteristicas de la Reivindicacion 2,

pues D2 menciona en el titulo que el método se utiliza para productos como granos de café.

ii) Reivindicacién 3: el Examinador presenta la siguiente tabla comparando

las caracteristicas de dicha reivindicacion con D3, asi:

Caracteristicas Esenciales D3

Un dispositivo para determinar el punto de Un portador para soportar hilos en madejas en el |
finalizacian éptima del proceso de degradacion | tallo de una maquina de tefido. (Reiv. 1) J

por fermentacion del mucilago de un producto

el implemento es un recipiente perforado Las ranuras (5) aumentando progresivamente en
anchura medida que se extienden radialmente
hacia fuera desde el zocalo. (Reiv, 1, Fig. 1)

De acuerdo con la tabla anterior ¢l Examinador concluye que el dispositivo para determinar el
punto de finalizacion dptima del proceso de degradacion por fermentacion del mucilago de un
producto, definido en la Reivindicacion 3, ya era conocido en el estado de la técnica como se

evidencia con la anterioridad encontrada. Por lo tanto la Reivindicacion 3 carece de novedad.

Asimismo, el Examinador argumenta que D3 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
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— Reivindicacion 4: Reivindicaciéon 1 (D3);
— Reivindicacidn 11: Col. 2, lineas 44 a 48 (D3);

b- 1) En primer lugar, y sin perjuicio de lo anteriormente argumentado respecto
al derecho del solicitante adquirido en la Resolucion 43039 de 2014 e ilegalmente quitado por la
SIC en la Resolucion 28667 de 2015 y el presente examen de fondo, llamo nuevamente la
atencion sobre las limitaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto,
donde se incluyd la antigua Reivindicacion 4 en la Reivindicacion 3 y se incluyo la caracteristica
de que el espesor del cono truncado es conico constante a lo largo de su superficie (ver figuras 1,

3 y 4 de la presente invencion).

En particular, la presente invencién divulga un método para determinar la finalizacién 6ptima del
proceso de degradacion por fermentacion del mucilago de un producto, y el dispositivo que

permite determinar dicho punto de finalizacion del proceso por degradacion.

Ademas, como se ilustrard a continuacion, la diferencia entre el estado del arte citado y el

presente invento, consiste en que no divulgan un recipiente perforado de volumen conocido en el

cual se deposite un volumen del producto que se va a degradar, y establecer el momento
adecuado para finalizar dicho proceso de degradacion mediante la verificacion del nivel de masa

dentro del recipiente perforado de volumen conocido.

1) El presente invento divulga un método y dispositivo para para determinar
la finalizacion optima del proceso de degradacion por fermentacion del mucilago de un producto.
En particular, el alcance de la Reivindicacion de método, se reclaman los siguientes pasos:

1. depositar una masa de un producto despulpado dentro de un tanque para
realizar el proceso de degradacion de mucilago por fermentacion
natural;

ii. tomar una muestra de la masa del producto cuyo mucilago se desee

degradar, para llenar un recipiente perforado de volumen conocido

que deja drenar el mucilago fluido;

iii. someter la masa del producto dentro del recipiente perforado al mismo

proceso de degradacion de mucilago por fermentacion natural al interior

de un tanque de fermentacion;

iv. verificar que el nivel de la masa dentro del recipiente perforado haya

llegado al punto en el cual el producto haya alcanzado la densidad
aparente final del proceso de degradacion; y

v. parar el proceso de degradacion.
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El alcance de las anteriores reivindicaciones establece especificamente que se requiere la masa

de un producto con mucilago sometida a un proceso de degradacion dentro de un recipiente de

volumen conocido y que dicho recipiente se introduce dentro de un tanque de fermentacion.

Asf{ mismo, se reclama un dispositivo para determinar el punto de finalizacién optima del
proceso de degradacion por fermentacién del mucilago de un producto, caracterizado porque el

dispositivo es un recipiente perforado en forma de cono truncado recto que tiene un espesor

conico constante a lo largo de su superficie, para retener el material sélido y dejar drenar los

fluidos del mucilago degradado.

iii)  En relacion con el arte previo citado por el Examinador, me permito
sefialar que D2 es un documento citado y claramente diferenciado en el Capitulo Descriptivo de
la presente invencion. En este sentido, el Solicitante fue consciente durante la etapa de
desarrollo de la invencién que existia dicho arte previo, que fue igualmente identificado,
analizado, y diferenciado en el Capitulo Descriptivo, y por lo tanto el Solicitante no desconoce la
cercania entre la tecnologia disponible al momento de radicar la solicitud, pues se hizo un

esfuerzo por resaltar las diferencias con dicho arte previo citado.

Al respecto, el Solicitante sefiala en el Capitulo Descriptivo que D2 “describe un “kit” que
consta de al menos una tira indicadora de pH, una indicadora de etanol, una de é4cido lactico y un
termometro. El método consiste en realizar pruebas de fermentacién a través de una muestra de
café diluida en agua, usando al menos uno de los indicadores del kit y observar la formacion de
color y sobre esta comparar con la escala de color para determinar indirectamente la tasa de
fermentacion, los subproductos y la finalizacion de la fermentacion. Este mecanismo es efectivo
pero la implementacion compromete el uso de diversos instrumentos especializados que
requieren de la lectura de personal técnico. Adicionalmente, el método reivindicado en la
patente mencionada no utiliza el cambio de densidad como principio de funcionamiento para

determinar el punto de finalizacion de la fermentacion”.

Por su parte, D3 divulga un cono truncado que se usa para enrollar hilos en maquinas de tefiido,
que comprende: una superficie de cono truncada con orificios longitudinales en sentido axial, el
cono tiene un espesor tal que crea a lo largo de su longitud una porcion central cilindrica que se

usa para incrustarlo en los tallos de los equipos de tefiido.

iv) Novedad:
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A) Reivindicacién 1: Con base en lo anterior, D2 se diferencia de la

presente invencion porque D2 estd dirigida a la deteccion de la velocidad de fermentacion de

café utilizando indicadores quimicos, y lo que pretende la presente invencion es utilizar la

variacion de la densidad aparente de los granos (propiedad fisica) durante el proceso de

fermentacion. Especificamente, D2 no divulga los siguientes aspectos reclamados:

D2 no utiliza el cambio de densidad para determinar el punto
de finalizacién de fermentaciéon, sino que realiza una
comparacion de escalas de colores para determinar la tasa de
fermentacion y finalizacién de fermentacion;

D2 no utiliza un recipiente perforado al que se le introduce una

masa de producto para dejar drenar el mucilago fluido;
D2 no establece que la verificacion del punto de finalizacion
del proceso de degradacion se realiza mediante la medicion del

nivel de masa del producto dentro del recipiente perforado.

Sobre ¢l cuadro comparativo realizado por el Examinador, me permito sefialar lo siguiente:

el Examinador argumenta que D2 divulga en la Reivindicacion
6 la transferencia de una cantidad medida de la muestra mixta
a un sustrato para anticipar el paso (b) de tomar una muestra de
producto para llenar un recipiente perforado de volumen
conocido. Sin embargo, D2 en ningun momento divulga un
recipiente perforado de volumen conocido como lo requiere la
presente invencion. Ademds, no se entiende porqué el
Examinador compara la toma de la muestra con un recipiente
perforado de volumen conocido, con la transferencia de una
muestra a un sustrato, si el sustrato estd definido por unas
bandas de medicion de pH. Le solicito al Examinador tener en
cuenta que no hay similitud entre un recipiente perforado para
tomar la medida de la disminucion de densidad del producto
(caracteristica fisica estructural), y el estado de coloracion de
una muestra por medio de un sustrato (caracteristica quimica).

el Examinador argumenta que D2 divulga en el parrafo 7 que
el café se somete a un proceso de fermentacion, en el que la
capa de mucilago resbaladizo se retira del café antes del
proceso de secado. Sin embargo, el parrafo 7 establece que en

el proceso de despulpado comun disponible en el estado del
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arte, se retiene la capa del mucilago antes del proceso de
secado. Quiero sefialar al Examinador que un proceso de
fermentacion es un proceso comun disponible en el estado del
arte (por eso también dicho parrafo estd referenciado en la
seccion de “prior art” de D2), pero la caracteristica técnica
diferenciadora del punto (c) del método reclamado en la
presente invencion, es la de introducir el recipiente perforado
(con la muestra de la masa del producto a degradar por dentro)
dentro del mismo proceso de degradacion al interior del tanque
de fermentacién, de tal manera que la muestra que esta
introducida dentro del recipiente perforado, se degrade con la
misma velocidad a la que se degrada toda la masa que estd
dentro del tanque de fermentacion, y no se degrade en un sitio
aparte;

— el Examinador compara el paso (d) del método reclamado, con
la Reivindicacion 6 de D2, en la que establece que se hace una
comparacion visual de la coloracion del sustrato con una escala
de colores. Aqui quiero resaltar el hecho de que el mismo
Examinador cita que en D2 se debe hacer una comparacion
visual de la coloracion del sustrato con una escala de colores
para determinar la velocidad de fermentacion (es una

comparacion de una caracteristica quimica), mientras que el

presente invento realiza es una comparacion de una

caracteristica fisica, que corresponde al nivel de la masa dentro

del recipiente perforado (el presente invento mide la densidad

aparente del producto).

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectacion valida contra la

novedad de una invencién, el arte previo debe divulgar explicitamente todas vy cada una de las
5

caracteristicas de la invencion.” Es mas, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado
que para establecer una objecion valida contra la novedad, la divulgacion del arte previo debe ser

lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha

informacion para reproducir vy explotar la invencién.® En el presente caso, los elementos

5 Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 9.4, (disponible en

hitp://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).

% Proceso 06-IP-89 (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc); v Proceso 36-1P-
2004 (http://www notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
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revelados en el arte previo resultan diferentes al método para determinar la finalizacién 6ptima

del proceso de degradacion por fermentacion del mucilago de un producto reclamado en el

Capitulo Reivindicatorio Modificado, por lo que el presente invento es sin duda novedoso frente

al arte previo citado.

B) Reivindicacion 3: En relacién con D3, y con base en el nuevo

alcance del Capitulo Reivindicatorio Modificado, la diferencia consiste en que la seccion interna
del cono de D3 es constante de manera que dicha superficie es cilindrica con un didmetro igual al
del extremo de menor diametro del cono, mientras que el dispositivo de la presente invencion

tiene un espesor igual a lo largo de la superficie del cono.

La siguiente figura muestra que D3 tiene un espesor de cuerpo cilindrico al interior del cono,

mientras que la presente invencion es conica a lo largo de su longitud:

D3 Presente invencion
A1
Hi e
5 "IL' ‘ ‘ 44 - &
TN i G
il 14 ., uerpo
Cuerpo T | iz interno de
interno 9\:LJ JEJ-.:':, espesor
cilindrico. = Al constante
i sqd e .
Diametro Sl | | A, (conico)
constante sl Pieis
1 l N2
a lo largo | " /
VIR Z
del cono a1
7y il ‘ v/
LI 2
v \——:..LJL.JJ 7, ;I/
I &
2 N2

De esta manera, y como se reclama ahora en el Capitulo Reivindicatorio Modificado, el espesor
de las paredes del cono es constante y no crean una superficie cilindrica cuyo diametro de la base
superior es igual al didmetro de la base inferior. Por el contrario, el presente invento esta

conformado por un cono truncado que tiene un espesor constante, es decir, el diametro de la base

superior es diferente al didmetro de la base inferior.

Una persona medianamente versada en la materia entenderia que esta caracteristica de que no
haya una superficie cilindrica constante al interior del cono, es vital ya que como se menciona en

el Capitulo Descriptivo la forma de cono truncado interna es la que determina si la densidad
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aparente es la deseada y se garantiza asi la calidad deseada del producto. De usar una forma
tubular cilindrica, como lo ensefia D3, las caracteristicas de determinacion del punto exacto de

fermentacion cambiarian.

En este punto es importante resaltar que para fundamentar una afectacion valida contra la

novedad de una invencion, el arte previo debe divulgar explicitamente todas y cada una de las

caracteristicas de la invencién.’ Es mas, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado
que para establecer una objecion valida contra la novedad, la divulgacion del arte previo debe ser

lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha

informaciéon para reproducir v explotar la invencién.! En el presente caso, los elementos

revelados en el arte previo resultan diferentes al dispositivo para determinar la finalizacion
optima del proceso de degradacion por fermentacion del mucilago de un producto reclamado en
el Capitulo Reivindicatorio Modificado, por lo que el presente invento es sin duda novedoso

frente al arte previo citado.

c- Con respecto al nivel inventivo de la presente invencién, si bien el cuadro
resumen final del Oficio No. 8964 aparentemente concluye que D2 afecta la novedad y el nivel
inventivo de las Reivindicaciones 1 y 2, y D3 afecta la novedad y nivel inventivo de las
Reivindicaciones 3, 4 y 11. Vale la pena resaltar que el Examinador no sustenté debidamente

dicha objecion contra el nivel inventivo.

En particular, llamo la atencién sobre lo sefialado en el Manual Andino de Patentes el cual
establece que:
“El examinador debe ser claro en indicar cudles son las reivindicaciones
afectadas por novedad, nivel inventivo, aplicacion industrial y unidad de
invencion, justificando cada uno de los casos.
Estas deficiencias se dan a conocer al solicitante mediante una comunicacion,

i Lo i\ i i oo g 19
indicandole el tiempo que tiene para cumplir con este requerimiento.

A la luz de lo anterior, si el Examinador considera que debe pronunciarse sobre el nivel

inventivo de la presente invencion, debe realizarlo de manera motivada en un segundo examen

y Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 94, (disponible en

http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).
g/pub

¥ Proceso 06-IP-89 (http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc); y Proceso 36-IP-
2004 (http://www.notinet,com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)

% 13.1 Generalidades, Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad
Industrial de los Paises de la Comunidad Andina, Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, Quito-Ecuador,
2004,
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de fondo, esto es, dentro del tramite administrativo ordinario, permitiéndole al solicitante ejercer

su legitimo derecho de pronunciarse al respecto.

4, Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexo: Capitulo Reivindicatorio Modificado.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

A Método para determinar la finalizacion 6ptima del proceso de degradacion por
fermentacion del mucilago de un producto, caracterizado por los siguientes pasos:

a.  depositar una masa de un producto despulpado dentro de un tanque para realizar
el proceso de degradacion de mucilago por fermentacion natural;

b.  tomar una muestra de la masa del producto cuyo mucilago se desee degradar,
para llenar un recipiente perforado de volumen conocido que deja drenar el
mucilago fluido;

c.  someter la masa del producto dentro del recipiente perforado al mismo proceso
de degradacion de mucilago por fermentacion natural al interior de un tanque de
fermentacion;

d.  verificar que el nivel de la masa dentro del recipiente perforado haya llegado al
punto en el cual el producto haya alcanzado la densidad aparente final del
proceso de degradacion; y

e.  parar el proceso de degradacion.

2. El método de las Reivindicacion 1, caracterizado porque el producto es café (Coffea
rabiga L.).
3. Un dispositivo para determinar el punto de finalizacion optima del proceso de

degradaciéon por fermentacion del mucilago de un producto, caracterizado porque el
dispositivo es un recipiente perforado en forma de cono truncado recto que tiene un espesor
conico constante a lo largo de su superficie, para retener el material sélido y dejar drenar

los fluidos del mucilago degradado.

4, El dispositivo de las Reivindicacion 3, caracterizado porque la relacion proporcional

entre el didmetro de la base menor (1), la base mayor (2) y altura es 1:6:14.

5 El dispositivo de la Reivindicacion 3, caracterizado porque el cono tiene un
didmetro de 88mm en la base mayor (2), 15mm de didmetro en la base menor (1) y 206mm

de altura.

6. El dispositivo de las Reivindicacion 3, caracterizado porque esta elaborado en

lamina perforada, pldstica o metalica.
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7. El dispositivo de las Reivindicacion 3, caracterizado porque las perforaciones (5)
del dispositivo representan un area minima del 55%.
8. El dispositivo de cualquiera de las Reivindicaciones anteriores, caracterizado

porque un dispositivo electronico monitorea el proceso de fermentacion del producto e
indica la finalizacion, en donde dicho dispositivo electronico es seleccionado del grupo que

consiste de sensores capacitivos, inductivos, de ultrasonido y de reflexion de luz.

9. El dispositivo de la Reivindicacion 8, caracterizado porque el dispositivo
electronico puede ser seleccionado del grupo que consiste de sensores capacitivos,

inductivos, de ultrasonido y de reflexion de luz para determinar el nivel de un producto.

10.  El dispositivo de las Reivindicacion 3, caracterizado porque la geometria de las
perforaciones (5) del dispositivo pueden ser romboidales, rectangulares, oblongas, redondas

o cuadradas.
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