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FERNANDO TRIANA SOTO, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de
Bogota D.C, Republica de Colombia, abogado titulado e identificado como aparece al pie
de mi firma, en mi calidad de apoderado de TEMPLE UNIVERSITY OF THE
COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION., una compaiiia de Estados
Unidos con domicilio en la ciudad de Filadelfia,Pensilvania, por medio del presente escrito
doy respuesta al oficio No. 10463, notificado por fijacion en lista de fecha 19 de septiembre
de 2016, para ello me permito manifestar y anexar lo siguiente:

1. MANIFIESTO:
1.1. Modificaciones a las reivindicaciones

Se adjunta al presente memorial un nuevo capitulo reivindicatorio que consta deocho (8)
reivindicaciones, que estan sujetas a las disposiciones del articulo 34 de la Decision 486, en
las cuales se realizo lo siguiente:

- Se especifico, en la nueva reivindicacion 1, que la fuerza del campo eléctrico
aplicada al chocolate liquido fluctia entre 100V/cm y 6000V/cm.

- Se incluy6 una nueva reivindicacion 3, donde se precisa que la fuerza del campo
cléctrico estd en el rango de500V/cm y 800V/cm.

- Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 4 a 8.

- Se incluy6 una nueva reivindicacion 5, que corresponde a la antigua reivindicacion
23 y donde se establece que “el chocolate liquido se bombea desde un tanque de
chocolate liquido y un controlador (232) controla la mezcla del chocolate liquido
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en el tanque basdandose en una viscosidad predeterminada.”

- Se modifica la reivindicacion 7, para incluir dentro del sistema el tanque de
chocolate liquido y eliminar loa fragmentos cuestionados por el examinador.

- Se ha corregido la traduccién de algunos apartes de la solicitud para dejar en claro
los pasos del método para el cual se pretende la patente y se han incluido los
numeros de referencia para mejorar la comprension de la invencion.

De acuerdo con las modificaciones anteriormente enumeradas, me permito indicar que éstas
se ajustan a las disposiciones del articulo 34 de la Decision 486 toda vez que no implican
una ampliacion a la materia inicialmente definida en toda la solicitud. Por el contrario, cabe
resaltar que estas modificaciones pretenden superar las objeciones planteadas por el
examinador en su concepto técnico y en ninglin momento el solicitante desea incluir
materia adicional que no se haya presentado con la solicitud original.

Teniendo en cuenta lo anterior, me permito proceder a dar respuesta a cada una de las
objeciones planteadas por el examinador en el oficio en mencion relacionado con el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

1.2. Reivindicaciones de uso

e El examinador considera que la reivindicacién 10 que se refiere al sistema para
reducir la viscosidad ya patentado, no puede ser objeto de nueva patente, por el
simple hecho de atribuirsele un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial, de acuerdo con el Art 21. Debido a que este se habia divulgado
previamente en el documento D2 (US 2008/0257414, Ver parr. 24, 25 y Fig. 1).

El examinador esta haciendo un analisis errado del alcance de la reivindicacion 10, pues
considera que cualquier tuberia, entre ella una por la que transita aceite, es igual a una
tuberia de suministro de chocolate a una estacion de produccién de un producto con
chocolate. Adicionalmente, considera que cualquier electrodo integrado a la tuberia puede
ser considerado como un electrodo integrado a una tuberia de chocolate, lo cual no es
correcto.

No obstante, en procura de separar el alcance del sistema de cualquier interpretacion de la
informacion suministrada por D2, el solicitante ha modificado esta reivindicacién, para
precisar que el sistema comprende un tanque de chocolate liquido., una tuberia de
suministro de chocolate (206)por la que fluye el chocolate liquido a una estacion de
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produccion para producir un producto de chocolate; yelectrodos de gradoe
alimenticio(208, 210) integrados a la tuberia de suministro de chocolate (206) para cambiar
la viscosidad del chocolate liquido mediante la aplicacion de un campo eléctrico al
chocolate liquido en direccion paralela a la linea de suministro.

1.3. Claridad de las reivindicaciones
El examinador objeta la claridad de las reivindicaciones en los siguientes términos:

e La reivindicacion 1 tiene por objeto un método, sin embargo, muestra la secuencia
deetapas técnicas de manera general, (suministrar y aplicar un campo eléctrico),
sinreivindicar sus condiciones técnicas particulares tales como: fuerza o
intensidad,tiempo, flujos, las cuales definirian completamente la invencion. Cabe
agregar quelas modificaciones presentadas deben tener en cuenta no ampliar la
materia yadivulgada.

La nueva reivindicacion 1 precisa la tnica condicion que es esencial para invenciéon que
esla aplicacionde un campo eléctrico al chocolate liquido, mediante electrodos de grado
alimenticio (208, 210) integrados en la tuberia de suministro de chocolate (206), para
cambiar la viscosidad del chocolate liquido, en direccion paralela a la linea de suministro y
en un rango de fuerza que fluctia entre 100V/ecm y 6000V/cm.

e Las reivindicaciones presentan como caracteristicas técnicas esenciales
términosgenerales tales como: “chocolate liquido que tiene una viscosidad” (reiv.
1),“particulas sélidas™ (reiv.1), “aplicar un campo eléctrico™ (reiv. 1), “electrodos
degrado alimenticio™ (reiv. 1), “grasa derretida” (reiv. 3), “particulas de azucar,
particulasde cacao o particulas de leche” (reiv. 3), “una direccion” (reiv. 1), “fuerza
y duraciondeterminada™ (reiv. 1), “determinar la fuerza y duracién” (reiv. 4 a 6),
“consistenciapredeterminada” (reiv. 4), “contenido de grasa predeterminado” (reiv.
4), “controlar lafuerza y duracion” (reiv. 7, 8), “temperar” (reiv. 8), “terminales de
salida de una fuente de energia eléctrica™ (reiv. 11, 12), “anillos metalicos™ (reiv.
12). “estan espaciados™(reiv. 15), “se ajusta” (reiv. 15), “una fuente de grasa
derretida™ (reiv. 16), “tanque dechocolate liquido™ (reiv. 23), “interfaz de operador”
(reiv. 24), “entrada” (reiv. 24),“monitor” (reiv. 24), “plastico de grado alimenticio
no conductor” (reiv. 25)que,aunque corresponden a términos conocidos, abarcan
una extensa gama deposibilidades sugiriendo de forma imprecisa que la proteccion
se extiende a otrasposibles variaciones, se propone realizar las modificaciones
respectivas utilizandotérminos que describan de forma menos general, restringir los
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componentesreclamados o identificar claramente las partes reclamadas.

En primer lugar, el solicitante ha eliminado las reivindicaciones 4 a 8, con lo cual toda
objecion que se refiera a dichas reivindicaciones se considera superada.

Sumado a lo anterior y como se expuso en el punto anterior, se ha limitado el alcance de la
invencion al método donde se aplica un campo eléctrico al chocolate liquido, mediante
electrodos de grado alimenticio (208, 210) integrados en la tuberia de suministro de
chocolate (206), para cambiar la viscosidad del chocolate liquido, en direccién paralela a la
linea de suministro y en un rango de fuerza que fluctia entre 100V/cm y 6000V/cm.

Adicionalmente, algunos de los términos cuestionados por el examinador han sido
eliminados del capitulo reivindicatorio.

No obstante, el solicitante insiste en conservar algunos de esos términos, pues aun cuando
ellos tienen un significado amplio, su alcance estd limitado por el hecho que dichos
términos son utilizados junto a otros elementos que restringen el alcance de la invencion.
Asi las cosas, el solicitante insiste en que los unicos requisitos que exige la norma Andina,
y ellos son la claridad y la concision. Segtin afirma el mismo examinador, los términos son
claros y el problema no es concision, sino que en su concepto el alcance es muy amplio, o
dicho de otra manera, el solicitante intenta “abarcan una extensa gama de posibilidades

a
i

sugiriendo de forma imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones”.

Con todo respeto, la afirmacion anterior resulta absolutamente contraria al espiritu de las
patentes, pues precisamente las patentes buscan abarcar la mayor gama de posibles
variaciones que terceros quieran emplear para infringir la invencion que el solicitante ha
desarrollado, sin haber hecho ningun aporte al acervo tecnolégico. Precisamente, lo que se
pretende con un capitulo reivindicatorio y la definicion de la invencion mediante
reivindicaciones y no mediante una unica foto de la invenciéon es evitar que terceros
efectien variaciones irrelevantes y que tales cambios puedan dar lugar al uso de la patente
sin autorizacion de quien realmente ha realizado un esfuerzo por desarrollar un método
novedoso e inventivo, que es el inventor o su causahabiente, es decir, el solicitante.

Siendo asi, una vez establecido el alcance de la invencion mediante la reivindicacionl, tal
como ahora se ha precisado, dicha reivindicacion y sus dependientes son claras, aun cuando
empleen términos amplios como particulas sélidas, particulas de azicar, particulas de leche
o particulas de chocolate, entre otras.
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Nuevamente, ¢l solicitante insiste en que cualquier técnico con habilidad en la materia y
experiencia en el desarrollo y produccion de productos de chocolate estd en capacidad de
establecer si un producto es 0 no “producto de chocolate”, y si tiene o no “particulas de
aziicar”, “particulas de cacao”. La invencion no pretende proteger dichos elementos de
forma independiente, las reivindicaciones emplean palabras propias del campo de técnico
para describir el método que se pretende proteger. El alcance de la invencion esta dado por
los pasos del método y los elementos del sistema definidos mediante el uso de dichos
términos, pues necesario emplear la terminologia propia del sector para sefialar el alcance
de la invencion

El hecho que dichos términos cubran varias posibilidades no hace que el término no sea
claro o no sea comprendido por parte de una persona versada en la materia.
Respetuosamente el solicitante hace un llamado al examinador sobre el hecho que la
amplitud de los términos no resta ni claridad ni concisién a una reivindicacién, pues
dichos términos no se encuentras escritos de forma independiente sino que son parte de un
contexto y precisamente, cuando se redacta una reivindicacion se pretender que el leguaje
de la misma abarque cualquier posible cambio obvio que podria ocurrirsele a un tercero y
que llevara a la infraccion del concepto inventivo desarrollado por el inventor. Reiteramos
que la Decision 486 no establece que la amplitud de las reivindicaciones sea causal
para rechazarla. Las Gnicas causales para objetar una reivindicacion es la falta de claridad
o0 concision, requisitos que son cumplidos en este caso.

e Los términos de las reivindicaciones “una direccion” (reiv. 1), “fuerza vy
duraciondeterminada” (reiv. 1), “consistencia predeterminada™ (reiv. 4), “contenido
de grasapredeterminado™ (reiv. 4), “un tipo de chocolate” (reiv. 6), son imprecisos,
por lo cualno permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere
sustituirlos porun término preciso o un rango concreto.

En relacion con la direccion, el nuevo capitulo reivindicatorio es claro en establecer que la
direccion del chocolate es del tanque al producto y que el campo eléctrico se aplica paralelo
a la linea de suministro.

Los términos “fuerza y duracion determinada” (reiv. 1), “consistencia predeterminada”
(reiv. 4), “contenido de grasa predeterminado” (reiv. 4) y “un tipo de chocolate” (reiv. 6),
estos fueron eliminados del contexto de las reivindicaciones.

e En las reivindicaciones 10 y 19 que reclaman un sistema la expresion “el
chocolateliquido incluye particulas solidas suspendidas en el chocolate liquido™

nocorresponde a una caracteristica de un sistema, puesto que se¢ refiere a
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unaparticularidad del producto que pasa por el sistema, y no a una
caracteristicaestructural del mismo.

La frase en cuestion ha sido retirada de ambas reivindicaciones.

La reivindicacion 19 no es clara ya que su preambulo indica que el objeto es
unsistema, sin embargo, mas adelante sefiala que “el método comprende” lo
cualdificulta distinguir el objeto de la invencion. Se recomienda realizar la
correccionnecesaria. Para el estudio de patentabilidad, dicho objeto se tratard como
unsistema.

El error ha sido corregido y ahora se lee en la nueva reivindicacion 16: “Un sistema para
producir un producto de golosina baiiado en chocolate, el sistema comprende...”

La reivindicacion 23 no esta debidamente sustentada de la reivindicacion 1, de
lacual depende, ya que la etapa de bombeo se encuentra por fuera del alcance deesta
ultima. Con el animo de darle claridad al capitulo reivindicatorio, se sugiererevisar
el orden de las reivindicaciones.

Esta reivindicacion ha sido modificada de lugar y ahora es la nueva reivindicacion 5.

Las reivindicaciones mencionan: “para producir un producto de chocolate” (reiv.
1),"“para cambiar la viscosidad del chocolate liquido™ (reiv. 1), “para que fluya
elchocolate liquido con una determinada viscosidad a lo largo de la via de
suministro auna estacion de produccion para producir un producto de chocolate”
(reiv. 10), “paracambiar la viscosidad del chocolate liquido mediante la aplicacién
de un campoeléctrico al chocolate liquido en una direccion a lo largo de la via de
suministro de una fuerza y duracién determinada” (reiv. 10), “que produce un
campo eléctrico™ (reiv.11, 12), “para controlar la fuerza y duracion del campo
eléctrico aplicado al chocolateliquido para reducir la viscosidad a un nivel
predeterminado™ (reiv. 13). “controla unavelocidad de flujo de chocolate liquido
para ajustar la duracion del tiempo durante elcual se aplica el campo eléctrico al
chocolate liquido™ (reiv. 14), “para producir unaseparacion entre los electrodos™
(reiv. 15), “y la separacion se ajusta para controlar eltiempo durante el cual se aplica
el campo eléctrico al chocolate liquido™ (reiv. 15),“que controla una cantidad de
grasa derretida incluida en el chocolate liquido basadaen el campo eléctrico” (reiv.
16), “para medir la velocidad de flujo o viscosidad delchocolate liquido™ (reiv. 17),
“para bombear el chocolate liquido a través de la tuberiade suministro de chocolate™
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(reiv. 18), “la velocidad de la bomba (238) se controla basandose en una seiial
recibida del sensor (240) localizado en la tuberia de suministro de chocolate (206)”
(reiv. 18), “para hacer fluir el chocolate que tiene una viscosidad a lo largo de la via
de suministro™ (reiv. 19), “que aplica el chocolate liquido a un producto de golosina
para producir el producto de golosina bafiado en chocolate” (reiv. 19), “para
cambiar la viscosidad del chocolate liquido mediante la aplicacién de un campo
eléctrico al chocolate liquido en una direccion a lo largo de la via de suministro a un
aplicador de una fuerza y duracion” (reiv. 19), “para controlar la fuerza del campo
eléctrico, la duracidn del campo eléctrico y una velocidad de bombeo de la bomba
para suministrar chocolate liquido a una viscosidad predeterminada al aplicador”
(reiv. 19), “para cambiar la viscosidad del chocolate liquido mediante la aplicacion
de otro campo eléctrico al chocolate liquido en una direccion a lo largo de la via de
suministro del aplicador” (reiv. 20), “para percibir la velocidad de flujo o la
viscosidad del chocolate liquido™ (reiv. 21), “determina una velocidad de flujo o una
viscosidad del chocolate liquido basandose en el consumo de energia eléctrica de la
bomba™ (reiv. 22), “el controlador controla la mezcla del chocolate (...)” (reiv. 23)
“para un operador del sistema para controlar manualmente la velocidad de flujo o
viscosidad del chocolate liquido™ (reiv. 24), las cuales corresponden a
caracteristicas  funcionales, que, aunque pueden estar incluidas en las
reivindicaciones, no le otorgan novedad ni nivel inventivo a la invencién. Por lo
tanto, no se tienen en cuenta en el estudio de patentabilidad.

El solicitante ha removido del nuevo capitulo reivindicatorio la mayoria de expresiones
cuestionadas. Sin embargo, algunas de ellas persisten dado que las caracteristicas
funcionales son absolutamente aceptadas en las reivindicaciones.

e Las reivindicaciones se refieren a “para agregar las particulas solidas en
formasaerodinamicas que se extienden a lo largo de la direccion de la trayectoria
desuministro™ (reiv. 1, 10, 19)”, los cuales corresponden a resultados a
alcanzar/efectosesperados y no definen el método o el producto, puesto que las
reivindicacionesincluirian no sélo la solucién propuesta por el solicitante, sino todas
las alternativaspresentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar
por lascaracteristicas esenciales que contribuyen a la obtencion de ese efecto.

El solicitante ha eliminado dicho fragmento de las reivindicaciones 1 y 10. Ademas, hace
énfasis en que el fragmento citado por el examinador corresponde en la reivindicacion 16 a
una caracteristica funcional pues el contexto de dicho fragmento es que mediante la
aplicacion del campo eléctrico al chocolate liquido se debe efectuar en una direccion a lo
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largo de la via de suministro a un aplicador (222), de una fuerza y duracién para agregar las
particulas solidas suspendidas en formas aerodinamicas que se extienden a lo largo de la
direccion de la via de suministro. Siendo asi, es claro la expresion para, se refiere a la
funcion que cumple el campo eléctrico.

e De la descripcion se desprende que la combinacion entre la fuerza del campo
eléctrico y la duracion del mismo, permite optimizar la reduccién en la viscosidad
para el flujo del chocolate liquido en la tuberia (Parr. 50), de tal manera que la
relacion fuerza/duracion es una caracteristica esencial para la invencion, puesto que
forma parte de la solucion al problema a resolver, pero esta caracteristica no se
menciona en las reivindicaciones. Por lo cual, las reivindicaciones no definen la
materia que se desca proteger (Art 30). De igual manera, que dicha relacién
depende de las caracteristicas del chocolate a procesar. Se sugiere incluir las
caracteristicas esenciales en las reivindicaciones, teniendo en cuenta no ampliar la
materia previamente divulgada.

Como ya se menciono, la reivindicacion 1 ha sido modificad para incluir el valor del campo
eléctrico que se aplica, la cual es ahora una caracteristica esencial de la invencion que se
reivindica.

1.4. Argumentos sobre lanovedadde las reivindicaciones 10, 11 y 15

Segun el cuadro de conclusiones, la solicitud US 2008/0257414 afecta la novedad y el nivel
inventivo de las reivindicaciones 10, 11 y 15.

Analizando las ensefianzas del documento D2 se encuentra que ésta se relaciona con
corriente de petréleo crudo que van a ser transportadas por oleoducto. El documento D2 es
claro en explicar que durante su transporte el petroleo crudo pierde temperatura, lo cual
ocasiona que se vayan formando precipitados provenientes de la solidificacion de ceras y
asfaltos causados por la caida en la temperatura. Lo que se busca en el documento D2 es
agregar estas ceras y asfaltos en particulas de un tamanio definido con el fin de evitar que se
dispersen en la corriente de petroleo crudo, aumentando asi su viscosidad.

Siendo asi, el documento D2 se refiere a un aparato absolutamente diferente del aparato que
aqui se reivindica, pues en este caso la inversion versa sobre un sistema para elabora un
producto de chocolate. Respetuosamente el solicitante hace énfasis en que la novedad de un
sistema para fabricar un producto con chocolate, que puede ser un ponqué cubierto o
cualquier otro alimento cubierto no puede ser afectada por la existencia de un aparato o
dispositivo que para oleoductos.
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No obstante, con el fin de hacer aun mas notarias las diferencias el solicitante ha
modificado la antigua reivindicacion 10 y ahora, la nueva reivindicacién 7, precisa que el
objeto es un sistema para producir un producto de chocolate, el cual comprende:

un tanque de chocolate liquido

e una tuberia de suministro de chocolate (206)por la que fluye el chocolate
liquido a una estacion de producciéon para producir un producto de
chocolate; y

o electrodos de grado alimenticio (208, 210) integrados a la tuberia de
suministro de chocolate (206) para cambiar la viscosidad del chocolate liquido
mediante la aplicacion de un campo eléctrico al chocolate liquido en direccion
paralela a la linea de suministro.

Como el examinador habra de reconocer, una persona versada en la materia, cuyo campo es
el sector alimenticio y en especial, la produccion de chocolates o alimentos recubiertos de
chocolate, no buscaria un documento sobre oleoductos y la reduccion de la viscosidad del
petroleo para desarrollar un aparato para producir chocolate o alimentos recubiertos de
chocolates. Es mas, a partir de D2, esa persona no estaria motivada ni incluir en el sistema
un tanque para almacenamiento de chocolate, ni tendria una tuberia para suministrar el
chocolate del tanque a una estacion de produccion del producto con chocolate y menos
pensaria en modificar los electrodos por electrodos de grado alimenticio.

Siendo asi, nada en el documento D2 ensefia o sugiere que el desarrollo de una maquina
para hacer productos alimenticios recubiertos con chocolate liquido mediante el sistema de
la presente solicitud.

1.5. Conclusion:
Basandose en los argumentos establecidos en la presente respuesta y con las modificaciones
propuestas en el nuevo capitulo reivindicatorio, se considera que las reivindicaciones ahora
propuestas superan los cuestionamientos de falta de claridad. Adicionalmente, el sistema de
las reivindicaciones 7 a 21 resulta novedoso e inventivo.

2. ANEXO

Me permito anexar el nuevo capitulo reivindicatorioque comprende 21 reivindicaciones,
por medio del cual se evidencian los ajustes realizados, conforme a los argumentos
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expuestos en la actual respuesta.
3. PETICION

De acuerdo a lo manifestado en el numeral 1 del presente escrito, asi como el nuevo
capitulo reivindicatorio que se anuncia en el numeral 2, hemos cumplido con los
requerimientos exigidos por su Despacho, por lo que me permito elevar mi respetuosa
peticién dereconocer el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de patentabilidad, y
en consecuencia, otorgar el privilegio de patentes de invenciénpara la presente solicitud, de
acuerdo al nuevo capitulo reivindicatorio.

Del Seqior Jefe,

emamb('\r-'m/o_ T-S |

RNANDO TRIANA SO
.C. No. 79.154.0360€ Bogota
T.P.A. 45.265 del C.S. de la J.
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