
  

 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

E. S. D. 

 

 

ASUNTO Solicitud Patente de Invención No. NC2017/0003892 

Solicitante CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC 

Oficio 6972 

 

 

Yo, ANDRES MARQUEZ ACOSTA, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en 

la Cra 43A 5A-113 T. Sur P.14 Ed. One Plaza, Medellín, Antioquia, obrando como apoderado de 

CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA CUC domiciliado en Barranquilla, Atlántico, 

solicitante de la patente en cuestión, en respuesta al oficio de examen de forma No. 6972, me permito 

manifestar: 

 

1. Copia de contrato de acceso a recursos genéticos (Art. 26 D486) 

 

Con respecto a la solicitud realizada por el examinador relacionada con la procedencia del extracto 

definido en las reivindicaciones de la solicitud en estudio, adjunto al presente memorial me permito 

presentar tres documentos emitidos por la ANLA y el Ministerio del Interior de Colombia, con el fin de 

indicar que la composición de la presente invención no requiere el depósito o certificación de algún tipo 

de componente, ya que es de origen natural y no se está modificando en ningún momento la variedad, 

sino que simplemente se obtiene el extracto de cada uno de los componentes, específicamente de urtica 

dioca y capsicum annuum. 

 

Adicionalmente, el solicitante desea manifestar que el artículo 26 literal h) indica que se debe presentar 

“de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se 

solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados 

de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen”, esto es, hace referencia a recursos 

genéticos o las modificaciones de los mismos, pero es importante tener en cuenta que en el presente caso 

no se está contando con recursos genéticos como tal, sino que simplemente se está tomando una variedad 

de planta y se está obteniendo su extracto acuoso sin modificaciones a la planta, algo que es un proceso 

rutinario y de conocimiento de los expertos en la materia, el cual no está relacionado de ninguna forma 

con algún recurso genético como se refiere la mencionada Decisión. 

 

Por lo tanto, se presentan únicamente los documentos emitidos por las autoridades nacionales 

mencionados previamente, sin incluir los contratos de acceso, ya que éstos no son necesarios de acuerdo 

con las definiciones del artículo 26. 

 



  

 

2. Claridad de las reivindicaciones (Art. 30 D486) 

 

Con relación a la claridad de las reivindicaciones definida en el artículo 30 de la Decisión 486, es deseo 

del solicitante manifestar que las reivindicaciones originales 1 a 8 que se encuentran vigentes y 

pendientes para la presente solicitud en la medida que cumplen con el requisito de claridad, tal como 

puede ser claro para una persona versada en la materia. 

 

Como primera medida, el examinador indica que “La reivindicación 2 no es clara, porque emplea los 

términos "menos de y menos en" son relativos, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la 

técnica”, a lo cual nos permitimos informar que los términos utilizados en las reivindicaciones son claros 

para una persona medianamente versada en la materia siempre y cuando se realice una lectura completa 

de la reivindicación, es decir, claramente en dicha cláusula se desea limitar el alcance de la 

reivindicación independiente al indicar las proporciones ideales para los componentes de la composición 

insecticida, en donde dichas proporciones corresponden a una cantidad en peso de la planta de ortiga que 

es menor a la mitad (50%) de los frutos del ají picante, es decir, es deseable que haya menos ortiga que 

ají en la composición, donde la cantidad de ají picante debe ser el doble de la ortiga. De forma más 

concreta, si por ejemplo, la composición contiene 10 mg de frutos de ají picante, la cantidad de ortiga 

presente en la misma debe ser de 5 mg, lo que corresponde al 50% menos de la cantidad de ají picante. 

 

Lo mismo sucede con la proporción de los componentes (urtica dioca y capsicum annuum) en peso con 

respecto al agua, donde la cantidad de agua debe ser el doble que de los compuestos, es decir, los 

componentes de ají y ortiga (sumados) deben ser exactamente la mitad de la cantidad de agua, en peso, 

razón por la cual se utiliza la expresión “menos”, donde dicho término no se debe considerar como un 

límite inferior abierto sino como una cantidad exacta, hecho que es claro para el experto en la materia. 

 

Por lo tanto, la reivindicación 2 es clara, no debe ser modificada y por ende, se mantiene de la forma 

como originalmente se presentó, ya que no afecta las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. 

 

De otra parte, el examinador indica que “La reivindicación 7 no es clara, porque emplea el adverbio de 

cantidad “además”, lo cual indica otro paso adicional en el método, sí dicho paso hace parte de las 

características esenciales del método, entonces debe mencionarse en la reivindicación independiente 4, 

que es la que contiene todas las características esenciales. Se solicita modificar la reivindicación”, a lo 

cual el solicitante muy respetuosamente manifiesta que dicha objeción carece de todo soporte técnico y/o 

legal y sorprende, ya que una persona con conocimientos o experiencia en análisis de solicitudes de 

patente conoce que este es un término ampliamente utilizado en las reivindicaciones y que siempre ha 

sido permitido, ya que crea una limitación adicional de las definiciones de la reivindicación 

independiente, tal como es de conocimiento básico de los examinadores. 

 

A este respecto, nos permitimos recordarle muy cordialmente al examinador, que la Decisión 486 en su 

artículo 30 define que “Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una 



  

 

reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra 

reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea 

proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más 

reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”, en donde por 

definición se sabe claramente que el objetivo de una reivindicación dependiente es limitar el alcance de 

una reivindicación independiente o anterior, con el fin de definir las modalidades preferidas de las 

mismas. Esto se entiende de forma más clara, cuando en una reivindicación independiente se define un 

rango, por ejemplo de 1 a 20, pero en las reivindicaciones dependientes se limita el alcance al indicar 

que preferiblemente el rango se encuentra entre 5 y 10, por ejemplo. Lo mismo sucede con la expresión 

o adverbio “además”, el cual permite indicar que un sistema, aparato, dispositivo o incluso un método, 

contiene un elemento o paso adicional al definido previamente en la reivindicación independiente, pero 

que allí no se incluyó porque es una modalidad preferida e incluirlo en la cláusula independiente llevaría 

a que siempre se debe cumplir dicha condición, la cual se consideraría como opcional. 

 

En el caso concreto, la reivindicación 7 establece que el proceso definido previamente en la 

reivindicación independiente 4 preferiblemente podría incluir un paso adicional de “diluir el producto 

filtrado del paso g), en agua”, pero donde dicho paso es opcional, es decir, puede ser preferible pero no 

se desea que se cumpla en todos los casos, al tiempo que no se desea que afecte las demás 

reivindicaciones dependientes, como la 5 y la 6 que definen otras condiciones totalmente diferentes. 

 

Por lo tanto, el uso del adverbio “además” es aceptado por esa Superintendencia y por las demás 

Oficinas de Patente a nivel mundial, ya que permite limitar el alcance de la invención y cumple con la 

función de una reivindicación dependiente como se encuentra definida en varios documentos de 

literatura. Lo anterior se puede confirmar de forma más clara y adicional a partir de una lectura del 

numeral “4.5.2 Reivindicaciones dependientes” (páginas 37 y 38), del Manual para el Examen de 

Solicitudes de Patentes de Invención para los Países de la Comunidad Andina, emitido por la OMPI y 

sobre el cual se basan los examinadores para realizar su análisis, en donde se establece que “Una 

reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las 

características de aquella… En una reivindicación dependiente la expresión “caracterizado por” debe 

entenderse como “caracterizado además por”. Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y ésta de 

la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no 

tendría significado” (el resaltado es nuestro). Así, si la expresión no fuese aceptada por una Oficina de 

Patentes, entonces el Manual que se debe seguir para el análisis de una solicitud, no incluiría en su 

definición dicho adverbio indicando adicionalmente que siempre el conector gramatical entre el 

preámbulo y la parte caracterizadora debe considerarse que incluye dicho adverbio, lo cual demuestra de 

forma más clara y evidente que la expresión es ampliamente utilizada en la redacción de reivindicaciones 

dependientes y no afecta en ningún momento la claridad de las mismas. Por ende, la actual 

reivindicación 7 es clara y no se modifica. 

 



  

 

En conclusión, me permito establecer que gracias a los argumentos anteriormente expuestos, la presente 

solicitud cumple cabalmente con el requisito de claridad respecto al proceso y la composición expuestos 

en las reivindicaciones originales 1 a 8. 

 

Por lo tanto, solicito a ese despacho proceder con el trámite de la solicitud y reconsiderar las objeciones 

planteadas. 

 

Señor Superintendente, 
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