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Serior
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Referencia: Solicitud de Patente de Invencién denominada Produccién

de un Producto de Café Instantaneo de Alto Rendimie nto.

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 199 de 2016.

Expediente No. NC2016/0005962

Juan Carlos Cuesta Quintero , mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad Gea Process Engineering A/S ,

doy respuesta al Oficio No. 199 de 2016, bajo los siguientes términos:

1. Capitulo 161l (PCT).

Me permito aclarar a este Despacho que la solicitud de Fase Nacional se presento a
través del Capitulo I, toda vez que a nivel internacional ya fue solicitado el

Informe Preliminar Internacional sobre la Patentabilidad (Capitulo 1l del PCT).

Para su mayor referencia, adjuntamos copia del Informe Preliminar Internacional

sobre la Patentabilidad.

2. Poder.
Adjunto copia del poder otorgado por parte del Representante Legal de la sociedad
Gea Process Engineering A/IS , que me faculta para actuar en el trdmite de la
referencia.

3. Reivindicaciones.

¢ La Reivindicacién 1 tiene por objeto un procedimien to, sin embargo muestra
la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus

condiciones técnicas.



El solicitante, con todo el respeto, no estd en absoluto de acuerdo con esta
objecién. En la Reivindicaciéon 1 se recoge cada una de las etapas del método
reivindicado, los productos de partida, los subproductos que se van obteniendo en
cada etapa, las condiciones de presion, temperatura, tiempo, etc, por lo que un
experto en la materia podria llevar perfectamente a cabo el procedimiento
reivindicado sin mas informacion adicional que la derivada de sus conocimientos
generales. Ademas, la solicitud deberia ser leida y entendida en su totalidad y no
Unicamente sobre la base de una o mas reivindicaciones. El propésito de una
reivindicacion independiente (como la Reivindicacion 1) no es determinar una
realizacion preferida, sino delimitar el &mbito de proteccion otorgado por la
invencion. La definicion en la Reivindicacion 1 del &mbito de proteccion perseguido
deberia interpretarse ademas a la luz de las ensefianzas técnicas dadas en la
descripcion de la solicitud. Ademas, el cliente considera que la actual redaccion de
las reivindicaciones delimita de forma adecuada la materia objeto de la presente
invencién respecto al estado de la técnica. Las caracteristicas técnicas esenciales
estan correctamente reflejadas en la redacciéon de la Reivindicacion 1, el resto de
caracteristicas, no esenciales, se pueden deducir a partir de la descripcion y de los

conocimientos generales del experto en la materia.

Se presentan los términos: “0 menos” (reiv. 1), “supe rior a” (reiv. 16), “o mas”
(reiv. 18 a 20), los cuales son imprecisos o relati  vos, por lo cual no permiten

distinguir la invencién del estado de la técnica

El solicitante considera que estas objeciones no son justas, ya que los términos en
cuestion estan bien definidos tanto en el lenguaje cientifico como coloquial; Quiza
ayudaria a superar la objecion el sustituir estas expresiones por los simbolos <, >y

2 (ver propuesta adjunta del juego de reivindicaciones).

El Examinador considera que las expresiones, “opcion almente” (reiv. 1, 12,
16), “y/o” (reiv. 1, 5, 13), “normalmente” (reiv. 16), “preferentemente” (reiv. 17,
23), “tal como” (reiv. 22); no son limitativas, porq ue hacen opcional la
caracteristica y no restringen el alcance de larei  vindicacion. Se sugiere incluir
las caracteristicas opcionales o preferentes en una reivindicacion

dependiente .

De acuerdo a la sugerencia del Examinador, hemos incluido las realizaciones
preferidas y opcionales en reivindicaciones dependientes (ver juego de

reivindicacion adjunto).



El Examinador considera que los términos tales como : “extraccion” (reiv. 1),

“adicion de agua” (reiv. 1), “hidrolizaciéon” (reiv. 1), “una enzima hidrolizante”
(reiv. 1), “secado” (reiv. 1), “enzimas hidrolizantes de carbohidratos” (reiv. 4,
8), “enzimas hidrolizantes de esteres carboxilicos” (re iv. 4, 8), “un agente

auxiliar” (reiv. 6), “un tensoactivo derivado del ca fé” (reiv. 7), “un aceite de
café” (reiv. 8), “condiciones que permitan la transes terificacion” (reiv. 8),
“estallido por vapor” (reiv. 14), “un tiempo suficient e” (reiv. 16), “se dividen”

(reiv. 23), son demasiado generales.

De nuevo, el solicitante insiste en que estos términos en cuestion, leidos y
entendidos en el contexto de las ensefianzas técnicas de la solicitud completa, son
claros para un experto en la materia, que podria llevar a cabo perfectamente la
invencion a la luz del contenido de la solicitud completa y de sus conocimientos

generales del estado de la técnica.

Por ejemplo, la expresion “estallido por vapor” es la traduccién de “steam explotion”
(quiza es cierto que la traduccién no es la mas adecuada, y la podriamos cambiar

por “explosion por vapor ", que es el término habitualmente empleado en el estado

de la técnica). Es un proceso ampliamente conocido y empleado por los expertos en
este sector de la técnica. Existen multitud de trabajos que hacen referencia a las
condiciones especificas de este proceso, por lo que no consideramos que haya que
afiadir méas informacioén. Por ejemplo en la referencia: O. Dominguez. Efecto de los
productos de degradacion originados en la explosion por vapor de biomasa de
chopo sobre Kluyveromyces marxianus. Universidad complutense de Madrid.
Facultad de ciencias bioldgicas. Madrid 2003, se define que “en este tipo de
procesos de estallido por vapor se opera con vapor de agua a altas presiones (entre
30-40 kgcm-2) y temperaturas (160- 260°C) durante un periodo de tiempo que no
suele ser superior a algunos minutos. Al final del proceso se produce una
descompresion subita del material que provoca el resquebrajamiento de las
estructuras lignoceluldsicas por la expansion repentina que experimenta el vapor de
agua condensado en el interior de los poros del substrato”. Consideramos por

tanto, que este término es suficientemente claro por si mismo.

Las Reivindicaciones 18 a 20 se refieren a “que el r endimiento de las
particulas solidas totales en el producto de café i  nstantaneo, basado en la
cantidad de granos de café tostados y molidos, es d el (...)"” los cuales
corresponden a resultados a alcanzar y no definen el proceso, puesto que la
reivindicacion incluiria no solo la soluciéon propue sta por el solicitante, sino

todas las alternativas presentes o futuras que lleg uen a ese resultado.



El solicitante quiere aclarar que la indicacion del rendimiento sirve para facilitar la
comprension del problema técnico resuelto. Ademas, debe tenerse en cuenta que
las reivindicaciones en cuestion son reivindicaciones dependientes, el alcance de
las mismas esta cualificado y limitado por las limitaciones técnicas especificadas en
las reivindicaciones anteriores, de las cuales dependen. Por ello, en estas
reivindicaciones soélo se contempla la soluciébn propuesta por el solicitante, no

incluye ni abarca mas alternativas.

e Claridad de la Reivindicacion 21.

Para superar esta objecion se ha modificado la Reivindicacién 21, de forma que

ahora define:

“El procedimiento segun una cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 25, en el que el
extracto se filtra por membrana, y el permeado acuoso obtenido en dicha filtracion

se usa de nuevo en el procedimiento”.

Estos cambios estan soportados por ejemplo en la pagina 11, lineas 17-22 de la

solicitud tal y como se presento.

e El Examinador ha objetado en la Reivindicacion 221  a expresion “ en una forma
que conserve el aroma " porque corresponde a un efecto esperado y no a una

caracteristica técnica.

El solicitante quiere argumentar que el experto en la materia se daria cuenta de que
en la redaccion objetada por el Examinador se imponen limitaciones técnicas

especificas sobre las realizaciones del proceso.
Todos estos cambios se realizan basados en el contenido de la descripcion, por lo que no
se genera ampliacién de materia alguna y con ellos se ha conseguido una definicion de las
reivindicaciones de forma clara y concisa.
En base a las maodificaciones realizadas en el capitulo reivindicatorio, solicito
respetuosamente a esta Direccion continuar con el tramite de registro de la patente de
invencion de la referencia.

Adjunto se presenta recibo de caja oficial por el estudio de 7 reivindicaciones adicionales.

Esperamos haber dado respuesta en su conformidad al presente requerimiento.



Cordialmente,
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Juan Carlos Cuesta Quintero.
C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P.43.273 del C.S. de la J.



