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Referencia: Expediente No. 16-027.968

Asunto: Solicitud de patente para: PROCESO BIOTECNOLOGICO PARA
LA PRODUCCION Y MODIFICACION ARTIFICIAL DE
EXOPOLISACARIDOS DE LA MICROALGA BOTRYOCOCCUS
BRAUNII

Solicitante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA y EMPRESAS PUBLICAS DE

MEDELLIN E.S.P.
Fecha de solicitud: 05 de febrero de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicién de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 6661, notificado por fijacion en lista el 09 de mayo de 2017.

1. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un Capitulo Reivindicatorio modificado
conformado por 7 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes

modificaciones:

1. Se elimind la antigua Reivindicacién 6.

2. En la Reivindicacion 1 se afiadieron las expresiones “de biomasa humeda” (Paso i),
“(v/v)” (Pasos vii y viii) y se elimind el término “absoluto” (Paso viii), con el fin de facilitar

su comprension, y acorde a las sugerencias del Examinador.
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3. En la Reivindicacion 3 se reemplazd la expresion “corresponden a” por “se

seleccionan del grupo conformado por” con el fin de facilitar su comprension.

4, En la Reivindicacidn 4 se anadié la expresién “y ventiladores para la conveccion
forzada de aire con el fin de garantizar la disipacion e intercambio de calor”, que

corresponde al contenido de la antigua Reivindicacién 6.

5. Todas las reivindicaciones han sido reenumeradas de acuerdo con las

modificaciones previamente enunciadas.

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacién

contenida en la solicitud inicial.

Il EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. En cuanto a la objecién relacionada con los términos “liofilizacion”, “didlisis” y
“extraer los lipidos”, quisiera senalar que corresponden a operaciones ampliamente
conocidas por la persona normalmente versada en este campo técnico y, por lo tanto, no
es necesario especificar sus condiciones técnicas. Cabe afiadir que el solicitante no esta en
obligacion de incluir elementos no esenciales de la invencién en las reivindicaciones, sino
Unicamente aquellas caracteristicas que los distingan del arte previo. Incluir detalles
adicionales Unicamente limitaria el alcance de la proteccién de la patente y restringiria

injustificadamente el alcance de la proteccion sobre la cual tiene derecho el solicitante.

2. En relacidn con la objecidon sobre el empleo de términos generales como
caracteristicas esenciales en las Reivindicaciones 1 y 4 a 8, me permito sefialar que los
términos a los que se refiere el Examinador son ampliamente conocidos en la materia y
hacen parte del concepto inventivo desarrollado por el inventor. Es pertinente sefialar
nuevamente que el inventor estd en derecho de reclamar proteccidon sobre todo el
concepto inventivo, el cual, en el presente caso, corresponde al método para la
produccién, modificacién artificial y extraccion de exopolisacaridos (EPS) a partir de la
microalga Botryococcus braunii y al dispositivo tecnolégico basado en sistemas de
iluminacion LED para la produccion, modificacion artificial y extraccion de

exopolisacaridos (EPS) in vivo. Es mas, el solicitante no estd en obligaciéon de incluir
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elementos no esenciales de la invencidn en las reivindicaciones, sino Unicamente aquellas
caracteristicas que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales Unicamente
limitaria el alcance de la proteccién de la patente y restringiria injustificadamente el

alcance de la proteccién sobre la cual tiene derecho el solicitante.

3. En lo referente a la relacion cloroformo:metanol, llamo la atencidén del Examinador
sobre el Capitulo Reivindicatorio adjunto, en tanto se ha aclarado que se encuentra en

términos de v/v.

4. En cuanto al contenido de los medios de cultivo BG11 y D-Sheridan, considero que
hacen parte del concepto inventivo y que limitar o revelar a detalle su composicién o las
modificaciones hechas a estos medios de cultivo por el inventor limitaria
injustificadamente el alcance de la proteccidn sobre la cual tiene derecho el solicitante. De
nuevo vale la pena aclarar que el inventor estd en derecho de reclamar proteccién sobre
todo el concepto inventivo, el cual, en el presente caso, corresponde al método para la
produccién, modificacién artificial y extraccion de exopolisacaridos (EPS) a partir de la
microalga Botryococcus braunii. El solicitante no estd en obligacién de incluir elementos
no esenciales de la invencién en las reivindicaciones, sino Unicamente aquellas
caracteristicas que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales Unicamente
limitaria el alcance de la proteccidon de la patente y restringiria injustificadamente el

alcance de la proteccién sobre la cual tiene derecho el solicitante.

5. En relacion con las condiciones de alimentacion de la microalga en Ia
Reivindicacion 1, llamo la atencién del Examinador sobre el Capitulo Reivindicatorio

adjunto, en tanto se ha aclarado que la concentracién hace referencia a biomasa hiumeda.

6. Respecto a la claridad de la Reivindicacion 3, llamo también la atencién del
Examinador sobre el Capitulo Reivindicatorio adjunto, puesto que es claro que se puede
escoger cualquiera de las 3 intensidades segun el tipo de modificacion de los EPS que se
desee obtener en términos de su composicidn y estructura, lo cual esta estrechamente
vinculado con sus propiedades fisicoquimicas y bioquimicas, y con su potencial vy

aplicabilidad industrial.

7. En lo referente a la expresidon “adicionar etanol absoluto al 45%”, como se

menciond anteriormente, se ha eliminado el término “absoluto” y se afadio la expresidon
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“v/v”, de tal manera que el Paso viii de la Reivindicacion 1 es completamente claro para la

persona del oficio normalmente versada en la materia.

8. Finalmente, en cuanto a las caracteristicas funcionales objetadas por el
Examinador, quisiera sefialar que de acuerdo con la Guia para Examen de Solicitudes de
Patente de Invencion y Modelo de Utilidad (Guia de la SIC), las expresiones referentes a
caracteristicas funcionales son aceptadas, pues explican la funcion que cumple la
invencién.® En el presente caso, la invencién estd definida por sus caracteristicas
estructurales en la Reivindicacion 4. Las expresiones “para el suministro de gases”
(Reivindicacién 5), “para controlar el fotoperiodo y el suministro de aire y C02”
(Reivindicacién 5), “con el fin de garantizar la disipacion e intercambio de calor” (antigua
Reivindicacion 6, nueva Reivindicacidon 4), “para la caracterizacion del espectro de
emision” (nueva Reivindicacion 6), “para tomar las medidas de potencia de radiacion”
(nueva Reivindicacion 7), no solo permiten entender la interaccidn entre las caracteristicas
estructurales del método para la produccién, modificacién artificial y extraccién de
exopolisacaridos (EPS) a partir de la microalga Botryococcus braunii, sino también aclarar
que ciertas partes de dicho método tienen un rol definido en la invencién. Por lo tanto, las
expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables sino que permiten

entender con mayor claridad la invencion.

9. Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisidon, ajustandose asi a los
lineamientos del Articulo 30 de la Decisidn 486, ya que cualquier persona medianamente
versada en la materia estd en completa capacidad de reproducir la invencidon sin

ambigiedad alguna.

! Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.6.5.8
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. EN CUANTO A LA DESCRIPCION

1. En cuanto a la objecién elevada por el Examinador, en la que se indica que la
Descripcidon no da suficiente soporte a para las condiciones de cultivo, considero que esta
objecidn no es acertada. Lo anterior, en vista de que la prueba de los efectos técnicos y
ventajas de dichos factores de cultivo (agitadores orbitales, tiempo de exposicion, tamafio
de poro de filtracién, etc.), de forma combinada e integrada (cuyos parametros o valores
especificos son fruto del analisis y experimentacién original y exclusiva del inventor), la
constituye en si el resultado innovador obtenido con esta invencidn; a saber: la
produccién y modificacién artificial (en términos de composicidn, estructura vy
propiedades) de los EPS de la microalga B. braunii. Cabe aclarar que en la Descripcion se
detalla a cabalidad el método (Paginas 6 a 8 y Tablas 1 a 3), y que el Ejemplo estd
directamente asociado al proceso que se reclama. Si bien se menciona, por ejemplo, un
“suministro periddico de CO,” en la Pagina 11, es claro que dicho suministro corresponde
al senalado en la etapa iii del proceso “Incubar la mezcla del paso i) con las condiciones de
los pasos i) y ii) durante 30 dias suministrando CO, puro 3 veces por semana a und
velocidad de flujo de 1.62 L min-1 durante 17 segundos” (Pagina 7). Por lo tanto, es

evidente que la Descripcion da suficiente soporte al método reivindicado.

2. Con base en lo anterior, considero que la Descripcion cumple con todos los
requisitos de acuerdo con los lineamientos de los Articulos 28 y 29 de la Decisién 486, ya
qgue divulga la invencién de manera suficientemente clara y completa para su
comprensién y para que una persona del oficio medianamente versada en la materia

pueda ejecutarla.

V. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador determind dos documentos como relevantes para realizar el analisis de

patentabilidad de la presente patente de invencion:

1. D1, referido al documento US20120129245 titulado “Algae reactor” que se
relaciona con un sistema de iluminacion para iluminar un alga en un medio acuoso. El
sistema incluye una fuente de luz que comprende una pluralidad de LEDs, una estructura
soporte una carcasa para la acomodacion de la fuente de luz y la estructura soporte

(Resumen).



2. D2, referido al documento US7041493 titulado “Bioreactor and bioprocessing
technique” que se relaciona con un sistema bioreactor que se apoya en la tecnologia de
deteccidn no invasiva para medir la luminiscencia absorbida. Se usa dicho sistema para
medir y ajustar pardmetros para determinar las condiciones Optimas del cultivo

(Resumen).

V. EN CUANTO AL NIVEL INVENTIVO

1. En relaciéon con el nivel inventivo, respetuosamente difiero de la opinion del
Examinador. Con el fin de demostrar el nivel inventivo de la presente invencidn, y
basdandome en la Guia de la SIC sobre el método problema-solucidn, a continuacién
expongo cémo el arte previo citado por el Examinador no llevaria a la persona

medianamente versada en la materia a la invencion reclamada.

Identificar el estado de la técnica cercano a la invencidn reivindicada

D1 puede ser considerado como el arte previo mds cercano, en tanto divulga un sistema
luminico para iluminar un alga en un medio acuoso que comprende: una fuente de luz que
comprende una pluralidad de LEDs, una estructura de soporte para los LEDs, una carcasa

para acomodar la fuente de luz y la estructura soporte (Reivindicacion 1).

Determinar la diferencia entre la invencién y estado de la técnica cercano

D1 difiere de la presente invencion en que no revela que el reactor tenga 8
compartimentos, los agitadores orbitales en la parte inferior, las vdlvulas laterales de

presidn para suministrar gases, ni los ventiladores para la conveccién forzada de aire.
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Definir el efecto técnico causado vy atribuible al elemento diferencial

Respecto al efecto técnico atribuible a dichas diferencias, llamo la atenciéon del
Examinador sobre el hecho de que considero que si se evidencia un efecto técnico
atribuible a las diferencias mencionadas. De hecho, el efecto técnico obtenido es el lograr
las condiciones necesarias para el cultivo de la microalga Botryococcus braunii con el fin

de producir, modificar artificialmente y finalmente extraer EPS a partir de dicha microalga.

En el analisis comparativo del estado de la técnica, el Examinador se centra casi de forma
exclusiva en comparar las caracteristicas estructurales o materiales de los dispositivos
tecnoldgicos implicados, dejando a un lado, y/o restando importancia, a los distintos
métodos y protocolos implicados, a la finalidad u objetivo principal planteado, v,
especialmente, a los hallazgos exclusivos y productos finales ofrecidos por cada invencién,
los cuales, para cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia, son

claramente diferentes entre si.

Deducir el problema técnico objetivo

Segun la Guia de la SIC, el problema técnico deberia plantearse como: “écomo modificar o
adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invencion
proporciona?"2 En el presente caso, considero que el Examinador no lo identificé
adecuadamente. El problema técnico debid haber sido formulado de la siguiente manera:
¢Como modificar el sistema luminico divulgado en D1 para obtener un dispositivo que
permita lograr las condiciones necesarias para el cultivo de la microalga Botryococcus
braunii con el fin de producir, modificar artificialmente y finalmente extraer EPS a partir

de dicha microalga?

2 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014).
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Evaluar si la invencidn reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y

del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la persona medianamente versada

en la materia

En esta etapa de la evaluacidon de nivel inventivo, la Guia de la SIC indica que se debe
evaluar si la invencién resulta obvia y que para ello el Examinador debe buscar si en el
estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la persona
medianamente versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica mas

cercano para resolver el problema técnico.>

Al analizar si una persona medianamente versada en la materia es capaz de resolver el
problema técnico, de una manera obvia, basandose en lo revelado en el arte previo,
considero que tal declaraciéon es desacertada. Lo anterior a la luz de las ensefianzas

especificas de D1y D2.

D1 indica que el biorreactor divulgado permite el crecimiento de algas, las cuales son de
gran interés comercial pues son productores eficientes de biomasa, particularmente de
aceites para la produccién de biodiesel y otros combustibles (Parrafos [0037] y [0005]).
Sin embargo, D1 no ensefa que las condiciones particulares del biorreactor conlleven a la
produccién de EPS por parte de microalgas, ni que las posibles modificaciones conlleven al

efecto logrado por la invencién.

D2 se refiere a un sistema biorreactor que se apoya en la tecnologia de deteccién no
invasiva para medir la luminiscencia absorbida. Se usa dicho sistema para medir y ajustar
parametros para determinar las condiciones dptimas del cultivo (Resumen). El sistema
biorreactor de D2 permite el cultivo de algas, entre otros tipos de células (Columna 9,
lineas 35 a 42). D2 no divulga, sugiere o ensefia que la limitacion del nimero de
compartimentos del sistema luminico o ventiladores para la conveccién forzada de aire
con el fin de garantizar la disipacién e intercambio de calor conlleven al efecto técnico
obtenido por el dispositivo reclamado, es decir, produccién de EPS por parte de la
microalga Botryococcus braunii. A pesar de que optimizar un proceso sea una motivacion
para investigar para la persona del oficio normalmente versada en la materia, esto no

hace de cualquier optimizacion una invencién obvia que se pueda llevar a cabo sin

? Oficina Internacional de la OMPI, Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencion en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina (Quito, Ecuador, 2004).
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experimentacion exhaustiva. Por lo tanto, basandose en las ensefianzas de D1 y D2, la
persona normalmente versada en la materia no habria llegado a la presente invencidn sin

llevar a cabo experimentacién exhaustiva.

En particular, cabe sefialar que lograr el objetivo propuesto y alcanzado con la presente
invencion (sin precedentes inclusive a nivel internacional), tomd alrededor de 6 afios de
investigacion rigurosa, meticulosa y costosa en términos financieros. Por tanto, no es de
ninguna manera sencillo, rapido u obvio solucionar el problema técnico abordado en la
presente solicitud. Sumado a esto, los conocimientos de una persona del oficio
normalmente versada en la materia (cultivo de microalgas) serian insuficientes, ya que
para la consecucidn del objetivo propuesto y soluciéon del problema técnico, se
necesitaron conocimientos especiales en el drea de la glicobiologia, y la sintesis y analisis
de carbohidratos complejos. Estas son areas de conocimiento no convencionales ni
comunes dentro del cultivo de microalgas, las cuales fueron asimiladas, estudiadas,
adquiridas y desarrolladas (a nivel nacional e internacional) por parte del inventor, con el
fin de enfrentar y superar los retos que dieron lugar a la generacién de la presente
invencion. Es mas, el hecho de que en todos los trabajos comparados se cultive
microalgas, se produzca biomasa y se utilicen materiales o insumos parecidos, y de un
modo similar, no significa que todos aborden el mismo objetivo y supongan un mismo

descubrimiento de naturaleza inventiva.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Guia de la SIC establece que las invenciones tienen nivel
inventivo cuando “(...)en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento
que contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino que indicaria) a
la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, como
modificar o adaptar el estado de la técnica mds cercano para resolver el problema, de la
... . . .. . .y 4
forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”. En el presente caso, es
evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invenciéon no se podian prever a

partir de las ensenanzas del arte previo citado por el Examinador.

2. Los argumentos en los que se basa el Examinador muestran lo que podria llamarse
un andlisis en retrospectiva o “andlisis hindsight” porque aunque D2 menciona algunas
caracteristicas, D1 no revela las caracteristicas esenciales reivindicadas ni hay ninguna

ensefianza particular en D2 que motive la persona medianamente versada en la materia a

4 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia de la SIC. 2.13.5.1



CAVELIER

ABOGADDOS

realizar las modificaciones particulares. En otras palabras, el Examinador combind las
caracteristicas estructurales mostradas anteriormente de D1 y D2, sin considerar las
ensefianzas especificas de dicho arte previo y las diferencias con la presente invencidn. Las
objeciones del Examinador intentan encontrar las caracteristicas esenciales de la
invencion reivindicada en porciones dispersas del arte previo, como un rompecabezas. En
el presente caso, la mencién simple y no relacionada de algunas caracteristicas en el arte
previo, no orienta inmediatamente la persona medianamente versada en la materia a

obtener la invencidn con los efectos especificos conseguidos.

3. Quisiera hacer énfasis en que, para la persona del oficio normalmente versada en
la materia, debe ser evidente derivable la invencién basandose Unicamente en el arte
previo citado por el Examinador (D1 y D2, en el presente caso), para hacer de la invencién
carente de nivel inventivo. De hecho, la Guia de la SIC claramente indica que solo se deben
usar dos documentos para estudiar el nivel inventivo.” Sin embargo, el Examinador utiliza,
ademas de D1 y D2, dos referencias mds como pie de pagina para indicar que la
Reivindicacion 4 carece de nivel inventivo. Al respecto, la Guia de la SIC sefiala que una
invencidn presenta nivel inventivo si es necesario citar mas de dos documentos para
probar su falta de nivel inventivo.® Con base en lo anterior, se reitera en que la invencién

si reviste de nivel inventivo.

4. Por las razones expuestas anteriormente, considero que las Reivindicaciones 5 a 7
también son inventivas, pues al ser dependientes de la Reivindicacion 4, presentan todas y

cada una de sus caracteristicas técnicas y, por lo tanto, presentan nivel inventivo.

5. En conclusidn, segun la aproximacién problema-solucidon para el analisis del nivel
inventivo de la presente invencidn, éste se reconoce claramente, ya que cualquier persona
del oficio normalmente versada en la materia reconoceria que la presente invencién es
inventiva, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente para brindar
indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar la invencion de manera especifica, por

lo que la presente invencidn reviste de nivel inventivo.

> |bid. Seccién 2.13.5.1
® Ibid. Seccién 2.13.5.3.1
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VI. PETICION

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién de

Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

VII.  ANEXOS

1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 7 reivindicaciones;

Seior Director,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota

T.P. 114.908

COLO-22508-0801-0001-5
SCO\SCO\ID-296723\WP(C22508
No. M-2017-296723\SCO
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Expediente No. 16-027.968
Oficio No. 6661

Primer Examen de Fondo
COL0-22508-0801-0001-5

CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Un método para la produccion, modificacion artificial y extraccion de
exopolisacaridos (EPS) a partir de la microalga Botryococcus braunii, caracterizado por que

dicho método comprende los siguientes pasos:

i) afiadir la microalga B. braunii en una concentracion inicial de 0.1 g/L de biomasa
himeda, a un medio liquido BG11 o medio D-Sheridan a una temperatura entre 20-30°C,
en condiciones de agitacidon de 100 rpm, dentro de un dispositivo tecnoldgico basado en

sistemas de iluminacién LED;

ii) Irradiar la mezcla con iluminacion constante, durante 24 h, a 5 longitudes de onda

y a diferentes intensidades;

iii) Incubar la mezcla de los pasos i) y ii) durante 30 dias suministrando CO, puro 3

veces por semana a una velocidad de flujo de 1.62 L min™ durante 17 segundos;

iv) separar la biomasa del medio liquido mediante centrifugacién a 15000 rpm, 4°C

durante 10 minutos;

V) filtrar el medio liquido con papel filtro con tamafio de poro de 2.5 um;

vi) Procesar la biomasa obtenida en el paso v) secandola mediante liofilizacion;

vii) extraer los lipidos totales de la biomasa del paso vi) con una mezcla de
cloroformo:metanol (2:1) (v/v), sometiendo a reflujo la biomasa seca en extractor soxhlet

a una temperatura de 70°C durante 18 horas;

viii)  Adicionar etanol al 45% (v/v) para extraer los EPS del medio libre de células

obtenido en el paso v;

ix) Purificar los EPS eliminando sales interferentes mediante didlisis con una

membrana de celulosa regenerada de 8,000-Da;

X) Secar los exopolisacaridos mediante liofilizacion.



Expediente No. 16-027.968
Oficio No. 6661

Primer Examen de Fondo
COL0-22508-0801-0001-5

2. El método de acuerdo con la Reivindicacién 1, en donde las 5 longitudes de onda

corresponden a blanco, azul, verde, rojo e infrarrojo.

3. El método de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde las intensidades de luz se
seleccionan del grupo conformado por baja: 33 pmol m™s™; media: 76.5 umol m™ s™; alta:

120 umol m?s™.

4. Un dispositivo tecnolégico basado en sistemas de iluminacién LED para la
produccién, modificacién artificial y extraccién de exopolisacaridos (EPS) in vivo,
caracterizado por que comprende una cabina de iluminacién artificial de 8
compartimientos que contienen agitadores orbitales en la parte inferior, placas de
aluminio con LEDs de diferente longitud luminica emplazados en la seccién superior,
valvulas laterales de presién para el suministro de gases, y ventiladores para la conveccién

forzada de aire con el fin de garantizar la disipacién e intercambio de calor.

5. El dispositivo de la Reivindicacion 4, caracterizado por que comprende ademas

dispositivos automatizados para controlar el fotoperiodo y el suministro de aire y CO,.

6. El dispositivo de la Reivindicaciéon 4, caracterizado por que comprende ademds un

espectrometro de fibra éptica para la caracterizacion del espectro de emisioén.

7. El dispositivo de la Reivindicacidon 4, caracterizado por que comprende ademas un

detector de potencia dptica para tomar las medidas de potencia de radiacién.
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