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MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, abogado, identificado con la cédula de
ciudadania No. 80.421.942 de Bogota y con la tarjeta profesional No. 74.555 del
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de las sociedades
solicitantes UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CENTRO INTERNACIONAL DE
COOPERACION EN INVESTIGACION AGRICOLA PARA EL DESARROLLO-
CIRAD y CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN
CIENCIAS AGRONOMICAS- SUPAGRO, doy respuesta al Oficio No. 8353,
de conformidad con el articulo 45 de la Decisidon 486 de la Comision de la

Comunidad Andina, y de acuerdo con los siguientes argumentos:

4. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones

En su Informe el examinador objeta:

“"El alcance de la reivindicacion 1 va mas alla que el contenido divulgado en la
descripcion, se sugiere a la solicitante modificar la reivindicacion 1 para
restringir la materia reclamada a una razonable generalizacion de los

procedimientos que ha sido probado, es decir, que se encuentran debidamente
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sustentados en la descripcion, lo anterior dado que no estan ejemplificadas
aquellas modalidades en las que la fuente de tanino del acido elagico no es la
Rubus adenotrichus o Rubus glaucus o un residuo de extraccion de jugo de los
frutos y el complejo enzimatico utilizado para la extraccion no es el producto
comercial Klerzyme®150 (Pag. 21) en una concentracion entre 50 y 1000
(mg.kg-1), por lo se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacion de los procedimientos que han sido sintetizados o probados,

es decir, que se encuentran debidamente sustentado en la descripcion.”

En respuesta a lo anterior, los Solicitantes opinan que la reivindicacién 1 esta
redactada conforme las reglas usuales en redaccion de solicitudes de patente y
los usos generalizados en todas las legislaciones de procedimientos de patente
del mundo. El alcance de la reivindicacidn esta precisamente dado por su propia
redaccion concisa de las etapas del método y son dichas etapas las que definen
el alcance de la invencion. Segun Fernandez, Otero y Botana en su Manual de
Propiedad Industrial (Madrid 2009) las reivindicaciones son las que definen el
objeto para el que se solicita la patente y se fundan en la descripcion. La
descripcidon no necesariamente implica los ejemplos. No se puede limitar el
alcance de la invencién a los ejemplos mencionados pues estos son solo eso,
ejemplos. Los ejemplos se introducen en la redaccidon de la solicitud para
sustentar de alguna manera lo dicho por el alcance de la reivindicacién. El
contenido de la reivindicacién se refiere al invento enmarcando claramente lo
novedoso del procedimiento ajustado al estado de la técnica anterior. Ninguna
legislacion en el mundo obliga al solicitante a mostrar los ejemplos, éstos se
incluyen como una manera de mostrar la mejor manera de llevar cabo la

invencion.

Si la redaccion de las reivindicaciones no hubiera sido clara el examinador de la

Oficina Europea de Patentes, quien hizo la busqueda preliminar y emitido una

2
Calle 67 No. 7-35 Office 1204 - Bogota - Colombia e Tel.: (571) 319 2900, Fax: (571) 321 0295
Cra. 43A N° 1 - 50. Office 209 San Fernando Plaza, Torre Hotel - Medellin - Colombia e Tel.: (574) 444 3815
www.gpzlegal.com



GOMEZ-PINZON ZULETA
P —— —

opinion escrita, hubiera sefalado eso como un impedimento para la elaboracion

de dicha opinién escrita.

La investigacion realizada en este campo permite prever que el proceso descrito
es factible si se utilizan otras frutas y otras enzimas que obviamente contengan
taninos del acido elagico, por lo cual la sugerencia de restringir la solicitud se
considera injusta para los derechos de los Solicitantes, ya que en la descripcion

se sustenta bien el alcance de la primera reivindicacion.

No obstante, de acuerdo con las charlas mantenidas con el Examinador, se ha
decidido modificar la reivindicacion 1 para ahora incluir lo descrito en la

dependiente reivindicacién 20 presentada anteriormente.

El examinador reporta:

"La reivindicacion 1 no es clara porque la utilizacion de las expresiones
"frutos que contienen estos compuestos”, "métodos atérmicos” y “"métodos
térmicos” refiriéndose a los elementos  caracteristicos de un
procedimiento  no  son limitativas y son imprecisas, lo cual no permite
distinguir la invencién del estado de la técnica. Por lo que se hace
indispensable que el solicitante indique la materia prima y los
procedimientos que cumplen con la condiciones de “frutos que contienen
”

estos compuestos”, "métodos atérmicos” 'y  “métodos  térmicos

respectivamente.”

Las tres expresiones mencionadas son precisas y limitativas a la luz de lo
descripto en el Capitulo Descriptivo. Para aclarar ain mas estos términos se

puede decir que “Frutos que contienen estos compuestos” se refiere a cualquier
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fruto (descrito en el pasado o que pueda describirse en el futuro) que contiene
taninos del acido elagico. Seria impractico que la Descripcion indique todos los
frutos posibles y que cualquier fruto que los contenga puede ser sujeto al
proceso de obtencidn del extracto descrito. Por otra parte las reivindicaciones
estan también limitadas por el estado de la técnica anterior y el examinador no
cita de manera alguna literatura que le reste novedad o altura inventiva a estas
aseveraciones del alcance de la reivindicacién 1. La literatura describe en detalle
las fuentes de estos compuestos. A manera de ilustracion ver la patente europea
ES 2 032 652 en la cual en la reivindicacion 1 se emite una expresién muy
parecida a la usada en nuestra reivindicacion 1. A juicio de los Solicitantes, estas
acepciones mas bien vienen a delimitar o restringir el alcance de la reivindicacion
pues el método se aplica solo a frutos ricos en compuestos taninos del acido

elagico.

Se entiende entonces que la expresion “a partir de frutos que contienen estos
compuestos”, claramente restringe los frutos a solamente aquellos que
contienen taninos del acido elagico. Esto deja afuera cualquier otro fruto, por lo
tanto se entiende que la expresidn objetada es restrictiva y de ninguna manera
amplia indebidamente el alcance de la invencién que, finalmente, reside en las

etapas definidas.

Las expresiones: “Métodos atérmicos” y “métodos térmicos” corresponden a
métodos de concentracidn (como bien se indica al inicio del punto V. de la
reivindicacién 1). Es evidente que las operaciones unitarias tradicionales de
concentracidn emplean altas temperaturas para producir la evaporacion del agua
(a ellos se refieren los “métodos térmicos”) y las operaciones que se aplican a
temperatura ambiente (tales como aquellas de concentracion membranaria) se

clasifican como “métodos atérmicos”. Las patentes europeas numeros ES-
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1006534-U y ES-2327290-T3 son ejemplos del uso de estos términos) en

patentes otorgadas.

El examinador reporta:

“Las reivindicaciones deben definir la materia a proteger por sus
caracteristicas técnicas esenciales, en el caso de las reivindicacion 12 y 17 se
encuentra las expresiones “hasta alcanzar un factor de reduccidon volumétrico
(FRV) de entre 5y 30 ”, y “la diafiltracion se realiza hasta alcanzar una
pureza del 90 % para los taninos del acido elagico” que son resultados
a alcanzar y no caracteristicas técnicas esenciales de la invencion, se requiere al

solicitante para realizar las modificaciones pertinentes.”

Tratandose de un método (procedimiento o proceso) no existe en buena técnica
de redaccién de patentes otra manera de redactar estas reivindicaciones. Los
procedimientos se definen por sus resultados. El examinador no puede aplicar
conceptos de otro tipo de inventos a los métodos. Estas expresiones se usan en
todo el mundo. Las expresiones: “hasta alcanzar un factor de reduccién
volumétrico (FRV) de entre 5y 30 " y “la diafiltracidon se realiza hasta
alcanzar una pureza del 90 % para los taninos del acido elagico” son
caracteristicas técnicas esenciales del método, ya que la concentracidén y pureza
del extracto (asi como la eficiencia del proceso) dependen de la concentracion

gue se alcanza en el método al aplicar las operaciones de filtracion.

El examinador reporta:

"La reivindicacion 3 no es clara porque la utilizacion de las expresiones “enzimas
celuloliticas” y ‘“enzimas pectinoliticas” refiriéndose a los elementos
caracteristicos de un procedimiento no son limitativas y son imprecisas, lo

cual no permite distinguir la invencion del estado de la técnica. Por lo que
. . ) [ ®
[ ]
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se hace indispensable que el solicitante indique la compuestos que cumplen con
la condiciones de ‘“enzimas celuloliticas” 'y ‘“enzimas pectinoliticas”

respectivamente.”

En primer lugar, el examinador manifiesta que dichas expresiones no permiten
distinguir la invencién del estado de la técnica, sin embargo, no se advierte un
Documento del Estado de la Técnica, citado por el Examinador, que anticipe el
contenido de estas expresiones, es decir, no se encuentra anticipacion alguna
que obligue a restringir estas expresiones a definiciones mas concisas. Las
expresiones “enzimas celuloliticas” y “enzimas pectinoliticas” son claramente
precisas y limitativas. Cualquier persona del oficio hormalmente versada en la
materia sabe lo que es una enzima y las categorias de las mismas. Para tal efecto
favor referirse a las referencias Process Biochemistry 1991, 26, 65-74 y Process
Biochemistry 2005, 40, 2931-2944 en donde se definen las enzimas y los tipos

o clasificacion de las mismas.

También a modo de ejemplo puede verse la patente europea numero ES
2376636_T3 denominada “Procedimiento de produccidon de enzimas celuloliticas
y hemiceluloliticas utilizando los residuos de destilacion de fermentacidn
etandlica de hidrolizados enzimaticos de materiales (ligno) celuldsicos”. Asi se

demuestra como estos términos se utilizan en la redaccion de patentes.

No obstante, para facilitar la comprension de la reivindicacidon 3, se ha decidido
modificar a la misma para ahora incluir los compuestos que cumplen con la

condicion de “enzimas celuloliticas” y “enzimas pectinoliticas”.
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El examinador reporta:

"La reivindicacion 6 no esclara porque la utilizacion de las expresiones
“organica” y “inorganica” refiriéndose a los elementos caracteristicos de un
procedimiento no son limitativas y son imprecisas, lo cual no permite distinguir
la invencidn del estado de la técnica. Por lo que se hace indispensable que el
solicitante indique la componente de la membrana que cumplen con

la condiciones de “organica” y “inorganica” respectivamente.”

El Solicitante disiente respetuosamente con el Examinador cuando indica que los
términos “inorganica” y “organica” no son claros e imprecisos. Innumerables
documentos citan estos términos, inclusive en el ambito de las Patentes, sin que
los mismos resulten imprecisos o poco claros para una persona formada en el
arte. Ver por ejemplo a manera de ilustracion las patentes europeas ES-
2355576-T3 y la E07000738, las cuales en todas las reivindicaciones presentan
la palabra organica. Para cualquier técnico versado en la materia estos términos
son perfectamente comprensibles y son limitativos y claros. Incluso la patente
europea numero E04293071 utiliza en todas las reivindicaciones indistintamente
los términos organico e inorganico. Por otra parte al usar la expresion “no
permite distinguir la invencion del estado de la técnica” el examinador no ha
citado arte previo que indique que estos términos deban definirse de otra
manera, mas restrictiva por ejemplo. Lo que se quiere decir en la reivindicacion

es que la membrana puede ser organica o inorganica.

Tomando en consideracion que el examinador discute esta razén en multiples
ocasiones en relacidn con esta solicitud de patente, se realizé una busqueda en
las bases de datos y son multiples las patentes que han sido otorgadas en
muchas oficinas de patentes del mundo y que contienen estos términos. No

quisiéramos abrumar al examinador pero con solo hacer una pequefa busqueda
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de patentes con estos descriptores verd que se usan estos términos sin

problemas en las reivindicaciones.

Las presentes reivindicaciones, han sido modificadas para ahora aclarar cudles
son los pasos novedosos de la invencidn, resaltandose asi el “nlcleo” del invento
que genera el alto rendimiento de extraccion de compuestos polifenélicos. Asi
mismo, se han especificado las condiciones de los procesos, las cuales se

encuentran sustentadas en la presente descripcion.

6. Examen de Patentabilidad
Nivel Inventivo

Las reivindicaciones 1-21 han sido rechazas por falta de Nivel Inventivo frente a
los Documentos D2 Journal of Membrane (2008) y D3 Journal of Membrane
Science (2010). A continuacién, se daran las diferencias técnicas y los
argumentos correspondientes que reivindican el nivel inventivo de la presente

invencion en vista de los documentos citados D2 y D3.

D2 “Journal of Membrane Science, 325, (2008) Pags. 404-412 “Turbidity of
pulpy fruit juice: A key factor for predicting cross-flow microfiltration
performance” con fecha 12/agosto/2008”, divulga la utilizacidn de manzanas
que son frutos que precisamente NO contienen taninos del acido eldgico. Estas
frutas no son fuente reconocida de taninos del acido elagico (Nutrition Journal
2004, 3, 12, Journal of Food Composition and Analysis 1989, 2, 338-349, Journal
of Agricultural and Food Chemistry 2007, 55, 1612-1619 y Food Research
International 2011, 44, 1150-1160 como ejemplos). En consecuencia, D2 hace
referencia a la extraccion de jugos y no de extractos como lo hace la presente

invencion.
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A su vez, D2 describe un proceso incompleto en relacidon con el proceso de la
presente invencion. Con el transcurso del tiempo y mayor investigacion se llega
al concepto inventivo de las demas etapas del proceso que aportan una novedad
y nivel inventivo fundamental en la estructuracion del invento objeto de esta
solicitud. Por lo tanto, se entiende que una persona del oficio normalmente
versada en la materia no estaria motivada a combinar D2 y D3 para llegar al

objeto de la presente invencion.

En virtud de las nuevas reivindicaciones que ahora se presentan asi como de los
argumentos arriba vertidos en defensa de la presente invencion se considera
que las presentes reivindicaciones presentan Nivel Inventivo frente a los

documentos citados del arte previo.

Anexos:
Adjunto al presente escrito:

1. Reivindicaciones modificadas

Notificaciones

Recibiré notificaciones en la secretaria de su Despacho; en mis oficinas de
abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 - 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax
3210295, Bogota D.C., Colombia, 0; al correo electronico

patentes@gpzlegal.com.
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DESDE 1992

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogota
T.P. 74.555 del C.S. de la J.

cmr
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