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Solicitud de patente 2 nombre de COMMONWEALTH SCIENTIFIC
AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparcce al pie de mi
firma, domiciliada en la Catrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucién adjunta de la  sociedad
COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
ORGANISATION, domiciliada en Australia, solicitante de la patente de la
referencia, en respuesta al oficio No. 9641 notificado por fijacién en lista el 12 de
agosto de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito
manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquiet
momento del trimite, presento junto con este memorial nuevo capitulo
reivindicatorio, el cual consta de 17 reivindicaciones y reemplaza
completamente el capitulo presentado anteriormente.

2. Claridad

21 Como primera medida, se modificé la antigua reivindicacién 1 (nueva
reivindicacion 1), en donde se incluycron las caracteristicas de la antigua
rervindicaciéon 5, con el fin de definir el método reclamado de acuerdo
con la presente invencién.

2.2 Se climinaron los términos indefinidos “al menos, “opcionalmente y
“alrededor de” de las antiguas reivindicaciones 1, 2, 3 y 12 (nuevas

reivindicaciones 1, 2, 3 y 11), de acuerdo a la sugerencia del seiior
examinador.

2.3 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 16 y 17 (nuevas
reivindicaciones 15 y 16) para ser dependientes de la reivindicacién 1.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo plantcadas por el
examinador en su concepto técnico.

P-4058



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 17
se ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decisién 486.

En cuanto al ndmero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decit que
no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo consta del mismo numero de clausulas que el originalmente presentado
y en esencia es el mismo objeto pero mas limitado.

3. Nivel Inventivo

]l examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones
1 a4, 8 9,11 y 15 carecen de nivel inventivo a la luz del documento US
2006/0204624 (D1) y las antiguas reivindicaciones 1, 5 a 7, 9 y 10 carecen de
nivel inventivo a la luz del documento US 2008/0181999 (D2).

En este sentido, me permito decir que el articulo 18 de la Decisidén 486, el cual
hace referencia al nivel inventivo de una invencidn, establece que “Se considerard
gue una invencidn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica correspondiente, esa invencion no bubiese vesultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO ¢s una comparacion de
los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencién y establecer cémo ésta no
contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo cn
cuenta que se hace necesario demostrar que la invencién analizada carece de
nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia,

Teniendo en cuenta lo antetior, es deseo de la solicitante presentar argumentos
en contra de estas declaraciones, con el fin de demostrar que la invencién
reclamada en la presente solicitud posee caractetisticas técnicas que implicaron
un paso mventivo durante su desarrollo.

Al analizar los documentos citados, la solicitante desea sefalar que D1 estd
dirigido a un proceso y aparato para mejorar la extraccién de aceite de la cdscara
de los frutos citricos que comprende, proporcionar una mezcla que conticne
solidos de citricos y agua, sometiendo la mezcla de los sélidos de citricos y agua a
energia ultrasonica de alta potencia bajo condiciones suficientes para separar ¢l
aceite de la cascara de los sélidos de citricos, y recuperar el aceite de Ja cascara.

D1 divulga ultrasonido de baja frecuencia y describe un proceso de extraccion

que es muy diferente al de la presente invencién, el cual describe la separacién
después de la digestion y/o maceracidn, es decir, el material que porta aceite cs
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previamente macerado antes de someterse al método de extraccidon que conduce
a un rendimiento mas alto. La presente invencién desctibe ultrasonido de alta
frecuencia (es decir, mayor que 400 kHz) separa a través del desarrollo de las
ondas estacionarias, lo cual resulta en la liberacién de mas aceite (Solicitud, Pag.
4, lineas 8 a 18).

Ademas, D1 describe bocinas de ultrasonido, no placas transductoras como se
describe en la presente invencién. De hecho, la presente invencion estd alejada

del uso de bocinas de ultrasonido, la cual describe “...Hay una limitacién de
disefio de equipo ultrasénico de corriente y limitaciones dc matetial que a
frecuencias arriba de 100 kHz no _es factible usar ninguna forma de bocina

ultrasénica para propagar el ultrasonido” (Solicitud, Pag. 4, lincas 18 a 21).

Ahora bien, D2 describe un método de lixiviacién con agua para extracr el aceite
vegetal, proteina cruda de la planta, y fibra de la planta que incluye las etapas de
preparacion del aceite vegetal, enjuague, pelado y trituracién, remojo, y bombeo
con agua a una centrifuga para la separaciéon de productos de aceite vegetal,
proteina cruda y fibra vegetal.

D2 menciona el uso de ultrasonido en la etapa de remojo pero no_hay
absolutamente ninguna ensefianza o sugerencia de la frecuencia. Una persona
experta en la técnica sabria que el rango tipicamente usado de frecuencias
ultrasonicas estd entre 10 2 30 kHz. Por lo tanto, las ensefanzas de D2 estan lejos
de la presente invencidén que describe el uso de ultrasonido de alta frecuencia
(es decir, mayor que 400 kHz).

Una vez mds, como se menciond anteriormente, la presente invencion utiliza un
mecanismo muy diferente relacionado con la separacién después de la digestién
y/o maceracién que conduce a un mayor rendimiento, es decir, el material que
porta aceite es previamente macetado antes de someterse al método de
extraccion que conduce a un mayor rendimiento. "

Ni D1 ni D2 ensefan o sugieren un método de extraccién de accite a partir de un
material que porta aceite previamente macerado, el método comprende las etapas
de: a) someter el material que porta aceite previamente macerado de uno a cicn
etapas de tratamiento de ultrasonido, en el que uno a cien placas transductoras
que emiten una frecuencia de 400 kHz a 2000 kHz se emplean para crear una
onda estacionaria en el material macerado; b) separar los componentes para
formar una primera fase de aceite y una fase de material retenido; ¢) eliminar la
primera fase de aceite; y_en el que durante la etapa (a) el material

previamente macerado se calienta a una temperatura de entre 0 © C a 90
°C
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En el presente caso, para el examinador puede resultar “obvio” que el objeto de
la presente solicitud se detive de la matetia objeto de los documentos citados, sin
dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del
solicitante para lograr llegar a la solucién del problema planteado. s decir, que ¢l
examinador no hace su analisis partiendo del problema mismo que existia en la
técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para
encontrar una solucidn, sino que enfoca su estudio en el momento en que
el problema ya fue resuelto.

En cuanto a las caracteristicas técnicas antes mencionadas relacionadas con cl
método de la nueva reivindicacién 1 de la presente invencidén, nos permitimos
hacer hincapié en lo argumentado en la interpretacién prejudicial 81-1P-2006 del
Tribunal que ha establecido lo siguiente: “Awnte ello, es preciso definir lo gue se entiende
por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera
clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los 0jos 0 que no tiene
dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede
dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta gue
nomestra certesa y claridad . Como se podrd ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que
algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también
obvio.” (El subrayado es nuestro).

Es claro que la presente invencién no salta a la vista de una persona

medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la informacion de D1
y D2.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion
tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 17, tienc
diferencias con el estado del arte e implicé un nivel inventivo durante su
desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva segin las
disposiciones de los articulos 16 y 18 de la Decisién 486.

4. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por cse despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la
solicitud en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razoncs
para objctar la presente invencién, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos y razones que sustenten su objecidén con el fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus arggumentos con base cn la
interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los eximenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo Contencioso

Administrativo que sefala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para

Diccionario de la Lengua Espafiola. Vigésima Primera Edicién. Madrid — Espafia. 1992. Definiciones de
evidente, evidencia y obvio. Pp. 655y 1036.
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excpresar sus opiniones, y con base en las pruebas ¢ informes disponibles, se tomard la decision
gue serd motvada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y () deberd proferirse
la decision defimitiva. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia si es el caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consccuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacidon con todos
los argumentos presentados en este memorial dando cstricta aplicaciéon al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Nacional

Sefior Supcerintendente,

-

KSILY_A.NA/Y&[ARIA LOPEZ DIAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ ~
notificaciones@clarkemodet.com.co
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ANEXO

- Nuevo capitulo de reivindicaciones
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REIVINDICACIONES

1. Un método de extraccidén de aceite a partir de un
material que porta aceite previamente macerado, el método
caracterizado porgue comprende las etapas de:

a) someter al material gque porta aceite previaménte
maceradoc a una a cien etapas de sonicacién, en donde una a
cien placas transductoras gque emiten una frecuencia de 400
kHz a 2000 kHz se emplea para crear una onda estacionaria en
el material macerado;

b) separar los componentes para formar una primera
fase aceitosa y una fase de material retenida;

c) remover la primera fase de aceite;

en donde, durante la etapa (a) el material previamente
macerado se calienta hasta una temperatura de entre 0°C hasta
90°cC.

2. El método de conformidad con la reivindicacién 1,
caracterizado porque entre dos y veinte placas transductoras
se usan durante la etapa de sonicacién.

3. El método de conformidad con la reivindicacién 2,
caracterizado porque entre dos y veinte placas transductoras
emiten a diferentes frecuencias de sonicacién.

4. El método de conformidad con la reivindicacién 3,
caracterizado porque dos frecuencias de sonicacién se usan
una siendo de hasta 1 MHz y la otra siendo de alrededor de 1
MHz.

5. El método de conformidad con cualquiera de las

reivindicacicnes precedentes, caracterizado porque el método
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ademas comprende una etapa d) someter 1la gase de material
retenido a una segunda etapa de sonicacidén y remover una
segunda fase de aceite.

6. El método de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque durante la
etapa (a) el material previamente macerado se calienta hasta
una temperatura de entre 40 hasta 85°C.

7. El método de conformidad con cualguiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porgque durante la
etapa (a) el material previamente macerado se calienta hésta
una temperatura de entre 55 hasta 65°C.

8. El método de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado ademds porque
cohprende la etapa de someter a la fase de material retenido
a una separacidédn centrifuga para obtener un rendimiento
adicional de aceite.

9. El método de conformidad con cualgquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el
material previamente macerado se selecciona del grupo que
consiste de fruta, vegetales, cereales, pastos, semillas, vy
mezclas de los mismos.

10. El método de conformidad con la reivindicacién 9,
caracterizado porque la fruta se deriva de un A&rbol de la
palma aceitera.

11. El método de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el método

es un método continuo.
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12. El1 método de conformidad con cualguiera de 1las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el nivel
de presidén de sonido aplicado al material que porta aceite
previamente macerado estd entre 1 a 260 dB.

13. El método de conformidad con la reivindicacidén 12,
caracterizado porque el nivel de presidn de sonido estd entre
180 y 240 dB (con relacidén a una amplitua de presidn de
sonido de referencia de 107° pa).

14. Un aceite, caracterizado porque estd preparado por
el método de conformidad con una de las reivindicaciones
precedentes.

15. El método de conformidad con la reivindicacidén 4,
caracterizado porque las ©placas transductoras de alta
frecuencia se montan fuera del recipiente con su cara activa
en contacto con el material aceitoso.

16. Un método de extraccidédn de aceite a partir dé un
material que porta aceite previamente macerado de acuerdo al
método de la reivindicacién 1.

17. Un aparato para extraer aceite a partir de un
material que porta aceite premacerado, caracterizado porgue

el aceite es preparado por el método de acuerdo a la

reivindicacién 1.



