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

articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

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

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

Capitulo Reivindicatorio originalmente presentado anteriormente. ElI Capitulo Reivindicatorio

Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- las Reivindicaciones 2-4, 9 y 11 fueron eliminadas;
- en la Reivindicacion 1 se cambia la expresion “modificar” por “adaptacion y
acondicionamiento” y se incluyen las caracteristicas de las Reivindicaciones 2-4;

- se limita la nueva Reivindicacion 5 de acuerdo con la antigua Reivindicacion 9.

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 divulgacion contenida en la solicitud inicial.

2. a- La Examinadora sefiala que las reivindicaciones no son claras ni concisas, por las

siguientes razones:
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- la Reivindicacion 1 hace referencia a “un proceso para modificar un
microorganismo”, pero el proceso esta dirigido a producir celulosa a partir del
entrecruzamiento de microorganismos;

- la Reivindicacion 1 reclama “a) un primer medio de cultivo adicionando un agente
quimico de entrecruzamiento y un catalizador, b) incubar un microorganismo
productor de celulosa... ¢) cultivar el microorganismo obtenido en b) con un nuevo
medio de cultivo...” que abarca una gran cantidad de posibilidades. Adicionalmente,
el término “mayor” es impreciso y no define el proceso reclamado. La Examinadora
sefiala que la reivindicacion independiente debe ser autosuficiente y contener todas
las caracteristicas técnicas esenciales, es decir la secuencia légica de etapas y las
condiciones que llevan a la ejecucion del proceso;

- las Reivindicaciones 3 y 4 incluyen las expresiones “para alcanzar una
concentracion de 0.03% v/v” y “para aumentar la concentracion en un 0.03% v/v”,
las cuales se consideran como resultados a alcanzar que no definen estructuralmente
el proceso reclamado;

- la Reivindicacion 5 incluye la expresion “agente quimico de entrecruzamiento es
un compuesto organico del grupo de los aldehidos o del grupo de los acidos
carboxilicos” la cual abarca un gran nimero de posibilidades que no estan
debidamente soportadas. Por tanto, la Examinadora sugiere restringir las
reivindicaciones a una generalizacion razonable de la materia divulgada, como por
ejemplo el glioxal;

- las Reivindicaciones 8-10 contienen las mismas caracteristicas técnicas que las
Reivindicaciones 1-2 y 6;

- la Reivindicacion 11 reclama “un microorganismo modificado productor de
celulosa del género Gluconacetobacter, caracterizado porque produce celulosa
bacteriana en presencia de glioxal” el cual corresponde a un resultado a alcanzar
que no define el microorganismo;

- el Capitulo Descriptivo no permite que la persona medianamente versada en la
materia comprenda el problema técnico y la solucion planteada por la invencion. La
solicitud se refiere a un microorganismo modificado, sin embargo no se evidencia
la modificacidn de éste, sino el proceso bioldgico de adaptacion de un organismo a

determinadas condiciones de un medio de cultivo con glioxal para producir celulosa.

b- )] En primer lugar, me permito sefialar que la Reivindicacion 11 ha sido
completamente eliminada del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto por lo que considero

superada cualquier objecion al respeto.

i) En respuesta a la objecién de la Examinadora respecto al objetivo del
proceso reclamado en la Reivindicacion 1, me permito indicarle que la presente invencion se
encuentra dirigida a dos procesos, tal y como se encuentra divulgado en el Capitulo Descriptivo.

El primero consiste en un proceso previo de adaptacion y acondicionamiento de una cepa
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bacteriana productora de celulosa, que se encuentra reclamado en la Reivindicacion 1 y sus
dependientes. El segundo proceso, corresponde a la produccién de celulosa a través del
microrganismo adaptado obtenido durante el procedimiento inicial, y se encuentra reclamado en
las Reivindicaciones 5 y 6. Ambos procesos se encuentran debidamente soportado en el Capitulo
Descriptivo en el Ejemplo 1 (primer proceso, Reivindicacion 1) y en el Ejemplo 2 (segundo
proceso, Reivindicaciones 5y 6). Por lo tanto, en cuanto a la objecion de la Examinadora respecto
a las caracteristicas técnicas de las Reivindicaciones 1, 5 y 6, me permito reiterar que son procesos
diferentes subsiguientes y que el hecho de que algunas de sus caracteristicas técnicas sean similares
no indica que sean el mismo proceso. Por lo tanto, considero superadas las objeciones elevadas

por la Examinadora.

iii) Respecto al alcance de las Reivindicaciones 1 y 5, en primer lugar me
permito sefialar que la Reivindicacion 1 fue limitada incluyendo las caracteristicas de las antiguas
Reivindicaciones 2-4, y la Reivindicacion 5 fue limitada de acuerdo con la antigua Reivindicacion
9. Pese a lo anterior, no puede olvidarse que un inventor estd en su derecho de reclamar proteccion

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

y cuando se conserve el principio de unidad de invencion y no haya arte previo que afecte su
patentabilidad. Es decir, un Capitulo Reivindicatorio puede ser tan amplio como se requiera para
asi poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y todas sus posibles
modalidades, méas no solamente las modalidades preferidas o especificamente ejemplificadas en la
solicitud. Incluir elementos y condiciones especificas no esenciales en las reivindicaciones, como
lo sugiere la Examinadora limitaria injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del
concepto inventivo desarrollado. Asi el incluir elementos no esenciales, el alcance de la proteccion
se ve limitado en tanto que, para que existiera una infraccion, dichos elementos no esenciales
deberian necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que facilmente podria
lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados. Por tanto, incluir

caracteristicas adicionales que no son esenciales limitaria injustificadamente la proteccion del

concepto inventivo desarrollado.

iv) Adicionalmente, respecto al término “mayor”, este término fue modificado
por “en una concentracion 0.03% v/v mayor que en la etapa a)”, es decir queda claro el aumento
en la concentracion del agente quimico de entrecruzamiento, sin afectar el alcance o la comprension
de la materia reclamada en la solicitud. Es decir, la frase “en una concentracion 0.03% v/v mayor
que en la etapa a)” es perfectamente claro, concreto y puntual para cualquier persona
medianamente versada en la materia dentro del contexto de la Reivindicacion 1, toda vez que
determina que el agente quimico de entrecruzamiento debe aumentar su concentracion, sin afectar
su funcionalidad dentro del proceso reclamado, por lo cual no puede entenderse como un término
impreciso o indefinido puesto que dichas variaciones también hacen parte del concepto y objeto
inventivo desarrollado. Asi entonces, la persona medianamente versada en la materia entenderia

el alcance de la materia reclamada sin ambiguedad alguna.
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V) Respecto a la antigua concentracion del agente quimico de entrecruzamiento,
de la antigua Reivindicacion 3, que ha sido incluido en la nueva Reivindicacion 1, me permito
sefialar que la Examinadora ha interpretado erroneamente esta expresion, pues no corresponde con
un resultado a alcanzar sino que se trata de una caracteristica esencial del proceso. No obstante,
dicha reivindicaciéon han sido modificadas para brindar mayor claridad. De esta manera, me
permito sefialar que en la Reivindicacion 1, la concentracion del agente quimico de
entrecruzamiento en el primer medio de cultivo es 0,03% v/v (etapa a), y el aumento de la
concentracion del agente quimico de entrecruzamiento es 0,03% v/v (etapa c). Por lo tanto,
considero que la invencion no se encuentra caracterizada por resultados a alcanzar sino por

caracteristicas técnicas esenciales del proceso.

vi) En lo referente a la objecion de suficiencia elevada por la Examinadora, la
persona medianamente versada en la materia podria reproducir completamente la invencion a partir
de lo divulgado en el Capitulo Descriptivo, ya que los procesos se encuentran debidamente
ejemplificados. De hecho, el Ejemplo 1 muestra de qué manera se lleva a cabo la exposicién del
cultivo celular al agente quimico de entrecruzamiento para lograr la adaptacion y viabilidad de la
célula, para que ésta posteriormente produzca la celulosa. Adicionalmente, el Ejemplo 2 muestra
las condiciones de cultivo y el procedimiento para la produccion de celulosa bacteriana. Por lo
tanto, la persona medianamente versada en la materia estd en la capacidad de reproducir

completamente la invencion a través de la divulgacion del Capitulo Descriptivo.

En conclusion, considero superadas las anteriores objeciones, en tanto que el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto se encuentra redactado de manera tal que cumple con los

requisitos de claridad establecidos en la Decision 486 y la Guia de la SIC.

3. a- La Examinadora considera que la presente invencion carece de novedad a la luz del
articulo “Cross-Linked bacterial cellulose networks using glyoxalization™* (D1) de acuerdo con la

siguiente tabla:

Caracteristicas esenciales D1
Proceso para modificar un microorganismo Proceso para producir celulosa bacteriana
a) Preparar un primer medio de cultivo | Preparar un primer medio de cultivo
adicionando un agente quimico de | adicionando un agente quimico de
entrecruzamiento y un catalizador entrecruzamiento como glioxal 'y un
catalizador como sales de aluminio (Pag. 491)
b) Incubar un microorganismo productor | Incubar un microorganismo productor de
de celulosa en dicho primer medio de | celulosa en dicho primer medio de cultivo;
cultivo medio de cultivo (HS) (Pag. 491)
c) Cultivas el microorganismo obtenido | Cultivar el microorganismo obtenido en b) con
en b) con un nuevo medio de cultivo un nuevo medio de cultivo (Pag. 491)
d) Repetir la etapa c) sucesivamente Repetir la etapa c) sucesivamente (Pag. 491)

! Franck Quero et al., “Cross-Linked Bacterial Cellulose Networks Using Glyoxalization,” ACS Applied Materials &
Interfaces 3, no. 2 (February 2011): 490-99, doi:10.1021/am101065p.
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De acuerdo con lo anterior, las caracteristicas esenciales de la presente invencidn se encontrarian

anticipadas por D1.

b- En primer lugar es importante sefialar que D1 (citado como referencia en el Capitulo
Descriptivo) es un estudio que pretende demostrar que las redes de celulosa bacteriana pueden ser
entrecruzadas por medio de la glioxalizacion, lo que aumenta significativamente la eficiencia de la

tension de transferencia en comparacion con la celulosa sin modificar.

Sin embargo, contrario a lo sefialado por la Examinadora, el proceso divulgado en D1 consiste en
cultivar células de Gluconacetobacter xylinum en un medio de cultivo Hestrin-Scharamm (HS)
para producir redes de celulosa bacteriana, las cuales son purificadas con NaOH, lavadas y después
sometidas a presion y temperatura para remover el agua residual. Posteriormente se lleva a cabo
el proceso de glioxalizacion, en donde la celulosa bacteriana es sumergida en la solucion de glioxal,

es decir, el microorganismo Gluconacetobacter xylinum no_es expuesto a glioxal, sino que el

proceso de glixolizacion se lleva a cabo después sobre la celulosa obtenida, cuando es purificada

y lavada.

Por lo tanto, contrario a la presente invencion, el proceso de D1 no involucra someter a las células
directamente al glioxal como si lo hace la presente invencion. En este sentido, el proceso
divulgado en D1 es estructuralmente diferente al reclamado en la Reivindicacion 1y por lo tanto,

no puede afectar su novedad.

Teniendo en cuenta las anteriores diferencias estructurales me permito sefialar que de acuerdo con
el MAP, para fundamentar una afectacién valida contra la novedad de una invencion, el arte previo
debe divulgar explicitamente todas y cada una de las caracteristicas de la invencion?.

Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una
objecién 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
y explotar la invencion®. En el presente caso, D1 no describe todas y cada una de las etapas del
proceso de la invencion, de hecho, describe un proceso estructuralmente diferente, por lo que la
materia reclamada es nueva. De acuerdo con lo anterior, considero superada la objecion de la

Examinadora respecto a la novedad de la presente solicitud.

4. a- La Examinadora afirma que la Reivindicacion 6 no reviste nivel inventivo a la luz
de D1y el articulo Performance of improved bacterial celullose application in the production of

functional paper** (D2).

2 Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina (2004). ISBN 9978- 43-855-6.
Seccion 9.4.

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

4 A. H. Basta and H. El-Saied, “Performance of Improved Bacterial Cellulose Application in the Production of
Functional Paper,” Journal of Applied Microbiology 107, no. 6 (December 1, 2009): 2098-2107, doi:10.1111/j.1365-
2672.2009.04467 .x.
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La Examinadora argumenta que D1 es considerado el estado de la técnica mas cercano a la materia
reclamada en la Reivindicacion 6, porque divulga un proceso para producir celulosa bacteriana, en
el cual se cultiva el microorganismo Gluconacetobacter, que luego es cultivado en condiciones
Optimas con un agente quimico de entrecruzamiento como glioxal y un catalizador. La diferencia
entre la invencion y la Reivindicacion 6 es que la invencion hace referencia al acido fosforico como
catalizador. Sin embargo, no se evidencia un efecto técnico asociado a incluir dicho catalizador.
Por lo tanto, la Examinadora plantea el problema técnico de la siguiente manera: “cOmo proveer
un proceso alternativo para la produccion de celulosa”. Sin embargo, D2 sefiala que el empleo de
acido fosfarico en los cultivos de Gluconacetobacter como catalizador (paginas 2098-2099). Por
lo tanto, la persona medianamente versada en la materia se veria motivada a proponer procesos
para producir celulosa bacteriana empleando las ensefianzas del proceso de D1 junto con el

catalizador sugerido en D2, llegando facilmente al objeto de la invencion.

b- Como se deriva del andlisis hecho en el punto anterior, la diferencia entre el
procedimiento de la invencion y D1 no es Unicamente el &cido fosforico como erréneamente lo

sefala la Examinadora. Por el contrario, la diferencia es que en el proceso de la invencién el

microorganismo se encuentra en contacto directo con el agente quimico de entrecruzamiento

(alioxal), mientras que en D1 dicho agente se adiciona a la celulosa obtenida por el microorganismo

en una etapa posterior. Adicionalmente, tal como se menciona en el primer parrafo de la pagina 7

del Capitulo Descriptivo, estudios de genotoxicidad del glioxal han demostrado que este reactivo
es mutagénico para procariotas y eucariotas debido a la reticulacion que causa en el ADN. De
acuerdo con lo anterior, la persona medianamente versada en la materia, no expondria al
microorganismo directamente a este agente de entrecruzamiento dado que era probable que causara
dafios genéticos y por lo tanto, la viabilidad de las células disminuiria. Sin embargo, gracias al
proceso del Ejemplo 1, las células permanecen viables después de haber sido expuestas al glioxal,

contrario a lo esperado.

En cuanto a D2, este ensefia cbmo producir de forma econémica celulosa bacteriana retardante de
Ilama y evaluar su comportamiento en la produccién de papel. Asi, la celulosa en D2 fue obtenida
a partir de Gluconacetobacter subsp. xylinum y en el medio de cultivo se remplazé la glucosa por
glucosa fosfato como fuente de carbono y licor de maiz fermentado como fuente de nitrégeno. Sin

embargo, el proceso de D2 no incluye exponer el microorganismo a un agente quimico de

entrecruzamiento. El estudio concluye que el uso de glucosa fosfato aumenta la produccion de

fosfato que contiene celulosa bacteriana. Adicionalmente, y contrario al analisis de la

Examinadora, D2 no muestra un procedimiento en el que incluya acido fosforico como catalizador,

pues D2 sefiala que el acido fosférico es usado para aumentar el grado de fosforilacion de la
celulosa bacteriana. De hecho, la remocion de agentes de fosforilacién que no reaccionaron causa
dafios medioambientales, por lo tanto, el acido fosférico ni siquiera es utilizado como reactivo en
D2.
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De acuerdo con lo anterior, la persona medianamente versada en la materia a partir de D1y D2 no
encontraria motivacion o sugerencia alguna para desarrollar un procedimiento en el que el cultivo
celular fuera expuesto de forma directa a un agente quimico de entrecruzamiento, ya que D1 ensefia

que este proceso se lleva a cabo unicamente sobre la celulosa obtenida y tampoco estaria

motivada a utilizar acido fosférico, ya que D2 no muestra un procedimiento que incluya el uso de
este acido. Por el contrario, la persona medianamente versada en la materia, siguiendo las
ensefianzas de D1 y D2 habria estado motivada a desarrollar un procedimiento en el que las
bacterias no se pondrian en contacto directamente con el agente quimico de entrecruzamiento, sino
sometiendo a la celulosa a dicho proceso después de ser producida por las bacterias. Por lo tanto,
ninguna de las ensefianzas de D1 y/o D2 llevaria a la persona medianamente versada en la materia
a desarrollar un procedimiento con las caracteristicas esenciales estructurales aqui reclamada, y, en

consecuencia, su nivel inventivo debe ser reconocido.

Asi las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la
solicitud frente al arte previo, vale la pena sefialar que el Manual Andino de Patentes (MAP)
establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente
que la combinacion de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o
razon tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las ensefianzas de los
documentos®. Ademas, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la quimica

tienen nivel inventivo cuando los compuestos tienen una estructura inesperada (no derivable por

la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado

0 mejorado impredecible del arte previo.

En conclusidn, la presente invencion es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las
ensefianzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendria los procesos
aqui reclamados, ni podria esperar que al realizar las multiples modificaciones para obtenerlos las

células mantuvieran su viabilidad y capacidad para producir celulosa bacteriana.
5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
informe técnico 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

Anexos: Capitulo Reivindicatorio Modificado.

5> Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 10.2.1 Ejemplo 1 (disponible en ).
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Expediente No. 13-204.381
Primer Examen de Fondo

P2013/000162
CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)
1. Un proceso para la adaptacion y acondicionamiento de un microorganismo del género
Gluconacetobacter productor de celulosa bacteriana, que comprende:
a) preparar un primer medio de cultivo adicionando un agente quimico de
entrecruzamiento en una concentracion al 0.03% y un catalizador;
b) incubar un microorganismo productor de celulosa del género Gluconacetobacter en
dicho primer medio de cultivo;
C) cultivar el microorganismo obtenido en b) con un nuevo medio de cultivo al cual se le

ha adicionado agente quimico de entrecruzamiento en una concentracion 0,03% v/v
mayor que en la etapa a); y

d) repetir la etapa c) sucesivamente hasta alcanzar una concentracion del agente quimico
de entrecruzamiento en el nuevo medio de cultivo, al menos dos veces mayor a la

concentracion del primer medio de cultivo.

2. El proceso segun la Reivindicacion 1, donde el agente quimico de entrecruzamiento es un

compuesto organico del grupo de los aldehidos o del grupo de los acidos carboxilicos.

3. El proceso segun la Reivindicacién 1, en donde el agente quimico de entrecruzamiento es

glioxal y el catalizador de la etapa a) es acido fosforico.

4. El proceso segun la Reivindicacion 1, donde las condiciones del crecimiento del cultivo en
cada una de las etapas son: ambiente aerébico, temperatura entre 25°C y 30°C, presion entre 1y 10

atmosferas y pH entre 3,0y 7,0.

5. Proceso para producir celulosa bacteriana que comprende:
a) seleccionar un microorganismo del género Gluconacetobacter capaz de producir
celulosa bacteriana.
b) cultivar dicho microorganismo en un medio de cultivo que contiene un agente quimico
de entrecruzamiento y un catalizador; y

C) extraer la celulosa producida.

6. El proceso segun la Reivindicacion 5, donde el agente quimico de entrecruzamiento es glioxal

y el catalizador es acido fosférico.
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