SENORA DIRECTORA
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

E. S. D.
Asunto: Solicitud No.: NC2017/0003741
Oficio No.: 953
Referencia: Respuesta examen de

patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de
apoderado de los solicitantes SEBASTIAN CAMILO BELTRAN BARCENAS y ANDRES PAVA
CAMACHO, doy respuesta al Oficio No. 953, de conformidad con el articulo 45 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina y teniendo en cuenta que mediante la Resolucion 11792
de 2020 el Superintendente de Industria y Comercio ordend la suspensién de los términos
procesales de las actuaciones administrativas que se surten ante este Despacho desde el 17 al

31 de marzo de 2020, encontrandome asi dentro del término legal para presentar esta respuesta.

1. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

1.1.  El examinador ha concluido que la reivindicacién 1 no es clara porque no menciona la
proporcion de cada uno de los componentes que hacen parte de la emulsién reivindicada. En este
sentido, amablemente se le recuerda al examinador que la GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de la SIC menciona que “Si, por ejemplo, la
caracteristica técnica esencial de la composicion es el compuesto activo, el examinador no debera
requerir que se mencionen también otras caracteristicas estructurales”. En este sentido, se desea
aclarar que las caracteristicas técnicas esenciales de la emulsion que se reivindica son aquellos
componentes y relaciones que ya hacen parte de la reivindicacién 1. Por consiguiente, el
examinador no deberia requerir que se limite el alcance de proteccién de esta cldusula de forma
injustificada con la inclusién de proporciones. Asi pues, amablemente solicito que esta objecién

se vea superada.

1.2. Con respecto a la objecion que ha elevado el examinador a la reivindicacion 1 porque
supuestamente menciona expresiones muy generales que comprenden un numero
indeterminado de compuestos que no estan sustentados en la descripcién, se debe tener en
cuenta que la Guia emitida por su Despacho citada aqui arriba, menciona también que “La
invencion puede estar suficientemente descrita si se aporta: Un sdlo ejemplo o un numero
razonable de ejemplos, modos de realizacion alternativos o variaciones que habilitan a la persona
del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales,
pueda poner en practica la invencion en toda el drea reivindicada y no sélo algunas especies
particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentacion de
ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invencion no sera condicion necesaria

para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripcion”. En este
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orden de ideas, los ejemplos que existen en la solicitud brindan suficiente soporte para reivindicar
la generalizacién razonable de aceites esenciales y aceites vegetales. Ademas, es importante
tener en cuenta que la persona medianamente versada en la materia se encuentra en la capacidad
de seleccionar los aceites esenciales y vegetales adecuados para reproducir la invencion, sin la
necesidad de incluir un listado de posibilidades en la reivindicacion independiente, ya que esto,
ademas, llevaria a una limitacion indebida del alcance de proteccion del pliego reivindicatorio. En

este sentido, amablemente se solicita al examinador dar por superada esta objecién.

2. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador ha determinado como estado de la técnica mas cercano a la invencion el
documento titulado “Concentrated, Creamy to Solid and Dry Compositions of an Oil-Inwater

Emulsion, Method for the Production Thereof and Use Thereof for Producing Improved Foods in
Terms of Sensory Aspects and Nutrition Physiology” (US2012135125A), identificado de ahora en

adelante como D1.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD Y EL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

3.1. La reivindicacion 1 de la presente solicitud de patente se refiere a una emulsiéon que
comprende: a. un conglomerado proteina-polisacarido que se selecciona entre un conglomerado
colageno - alginato de sodio y un conglomerado gelatina hidrolizada - alginato de sodio en
relacion 2:1; b. una sustancia hidrofoba seleccionada de aceites esenciales, aceites vegetales y
mezclas de los mismos; y c. agua; en donde la sustancia hidréfoba esta encapsulada en gotas
del conglomerado proteina-polisacarido, estando las gotas suspendidas en el agua y teniendo un

tamafo de entre 100 nmy 10 pm.

3.2. El examinador ha mencionado que D1, en la reivindicacion 55, anticipa la presencia de
conglomerados de colageno — alginato de sodio y de gelatina hidrolizada — alginato de sodio, en
una relacién 2:1 (colageno: alginato de sodio y gelatina hidrolizada: alginato de sodio). En este
sentido, vale la pena aclarar que dicha clausula de la anterioridad citada mencionada de forma
general un componente proteico y un componente de polisacarido polar, sin mencionar
especificamente que el componente proteico sea colageno o gelatina hidrolizada ni que el

polisacarido sea alginato de sodio.

3.3.  Con respecto a la relacion 2:1, es importante considerar que D1 menciona rangos de
porcentaje en peso de 0.2% a 10% de proteina y de 0.3% a 10% de polisacarido. Estos valores
equivalen a un rango de relacion proteina a polisacarido de entre 0.02: 1y 33:1. En este orden de
ideas, D1 no menciona especificamente que la relacidn colageno a alginato de sodio o gelatina
hidrolizada a alginato de sodio sea de 2:1, como sucede en la reivindicacion 1 de la presente

solicitud.

3.4. Menciona también el examinador que D1 anticipa el alginato de sodio por las

divulgaciones de los parrafos 0028, 0088, 0133 y 0240 de esta anterioridad. En cuanto a esto, vale

2

Calle 67 No. 7 = 35 Oficina 1204 - Bogota — Colombia
Cra. 43A N° 1 = 50, Oficina 209 San Fernando Plaza, Torre Hotel - Medellin — Colombia
WWW.gomezpinzon.com



la pena tener en cuenta que todos estos apartes de D1 mencionan el alginato de sodio como uno
de varios polisacaridos que pueden ser empleados para obtener emulsiones, como se muestra a

continuacion:

e Parrafo 0028, D1: “Los polisacdridos que se contemplan dentro del alcance de la presente
invencion comprenden, pero no se limitan a xantano, carboximetilpullulano, carragenano,
quitosano, gellan, carboximetilcelulosa de sodio, alginato de sodio y pectina.”

e Parrafo 0088, D1: “El objeto de la presente invencion se describe principalmente con
referencia al uso de una emulsién que contiene pectina (PE), carboximetilcelulosa de sodio
(CMC) y alginato de sodio (Alg) como componente de polisacarido...”

e Parrafo 0133, D1: “El objeto de la presente invencion se describe principalmente con
referencia al uso de una emulsién que contiene pectina (PE), carboximetilcelulosa de sodio
(CMC) y alginato de sodio (Alg) como componente de polisacarido...”

e Parrafo 0240, D1: “Las emulsiones segun las composiciones enumeradas en las Tablas 1y
2, asi como en la FIG. 2 mostraron ser estables en fase. La estabilidad de fase también se
logro en las emulsiones que contienen el alginato de sodio como polisacarido en ausencia
de iones Ca (uso de 1,5% en peso de alginato y 1,5% en peso de proteina de suero).” Las
emulsiones que contienen alginato de sodio son aquellas que se muestran en la Fig. 2a

de la solicitud, las cuales comprenden alginato y A-carragenano como polisacaridos:

A B
(.5 and 1.0% of protein 1.0 and 1.5% of polysaccharide
in the emulsion i the emnlsion

{(whey or lupine protein, 30°C) @matc }.—carragccnan@

Mixture of A + B

'

100 2 preparations
{95 ¢ mixture + § ml rapeseed oil)

T
preparation of the pre-emulsion with EW 16 at 1,500 rpm,
oil added with pipette within 20 sec,
then post-cmulsified with CAT X 620 ar 24,000 rpm for 15 sec,
at about 30°C

finely emulsifving
using a pressure homogenizer at about ¥ MPa
=PP5s

optional addition of 0.1% of citric acid {10% solution)
(slow addition while stirring)
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3.5.  Asipues, D1 no logra mencionar complejos que comprendan especificamente alginato de

sodio como unico polisacarido.

3.6. Elexaminador ha concluido también que D1 anticipa que la proteina en los conglomerados
reivindicados es gelatina, con base en los parrafos 0033 y 0138 de esta anterioridad. Con respecto
a esto, vale la pena aclarar que el parrafo 0033 de D1 menciona proteinas de suero de leche, que
difieren significativamente de una gelatina. Aunque este parrafo menciona de forma general que
las proteinas pueden ser proteinas hidrolizadas (preferiblemente proteinas de suero de leche
hidrolizadas), en ninglin momento menciona especificamente que la proteina hidrolizada pueda
ser gelatina hidrolizada. En este punto vale la pena resaltar que la Guia de la SIC menciona
claramente que “Lo general del estado de la técnica no anula la novedad de lo particular que se
reivindica”, por lo que la mencién general a una proteina o a una proteina hidrolizada no anula la

novedad del colageno ni de la gelatina hidrolizada que se reivindican.

3.7. Por su parte, el parrafo 0138 de D1 menciona: “Por consiguiente, la presente invencion
también se refiere a composiciones alimenticias como se describe en el documento
W02005/023017, en el que, segun la presente invencion, el PPS esta contenido ademas o como
una alternativa a, por ejemplo, la gelatina empleada de otro modo, como se indica en las tablas de
las Figs. 4 a 7 para clases de comida individuales.” En el contexto de la solicitud el PPS es el
Protein/Polysaccharide Stabilizer o estabilizante de proteina-polisacarido. Asi pues, este parrafo
de D1 menciona que el estabilizante puede emplearse de forma alternativa o junto con gelatina.
En ningun momento se menciona que la proteina de este estabilizante pueda ser gelatina

hidrolizada, como erréneamente ha interpretado el examinador.

3.8.  En cuanto a lo anterior, se le recuerda al examinador que la Guia de la SIC define una
patente de seleccidon como “una patente que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeno de
elementos que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido”. Particularmente,
menciona este documento que “La seleccidon de un subrango que no habia sido mencionado
explicitamente en el grupo o rango extenso conocido se considera nuevo, si se cumplen las tres
condiciones siguientes: El subrango seleccionado es mas estrecho que el rango conocido; El
subrango seleccionado esta suficientemente alejado del rango divulgado, definido por los ejemplos
y por los extremos; El subrango seleccionado no es un ejemplo arbitrario del estado de la técnica,

sino una nueva invencion”.

3.9. Siendo asi las cosas, aunque D1 menciona listados de posibles polisacaridos, entre los
cuales se encuentra el alginato de sodio, se debe reconocer que la seleccién particular de este

componente que se reivindica en la presente solicitud es novedosa frente a dicha anterioridad.

3.10. De manera similar, la relacion entre colageno y alginato de sodio y entre gelatina
hidrolizada y alginato de sodio de 2:1 que se reivindica actualmente, deberia reconocerse como
nueva, teniendo en cuenta que es un valor que se encuentra dentro del rango de D1 (0.02:1 a 33:1),
que se aleja de los extremos de este y que constituye una nueva invencidon que soluciona un

problema técnico especifico.
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3.11. Lo anterior, aunado al hecho de que D1 no menciona ni sugiere emplear como proteinas
del conglomerado colageno ni gelatina hidrolizada, es evidencia suficiente de que la

reivindicacion 1y sus dependientes son nuevas en vista de esta anterioridad.

3.12. Ahora, con respecto a la objecion por supuesta falta de novedad elevada al método de la
reivindicacion 4, se debe tener en cuenta que, si bien el examinador asegura que estudio las
reivindicaciones presentadas el 22 de octubre de 2019, en la tabla comparativa de la pagina 3 del
oficio de la referencia, se refiere a las reivindicaciones de método que habian sido presentadas

ante su Despacho el 09 de julio de 2018, ignorando las limitaciones que se habian introducido.

3.13. Lareivindicacion 4 del pliego reivindicatorio presentado ante su Despacho el 22 de octubre
de 2019 menciona: “Un método para obtener una emulsion que comprende: a. disolver una cantidad
menor al 2% (p/p o v/v) de una proteina seleccionada entre coldgeno y gelatina hidrolizada en
agua, hasta obtener una solucion homogénea traslucida; b. disolver por aparte una cantidad menor
al 2% p/p de alginato de sodio en una cantidad de agua igual a la del paso (a), hasta obtener una
solucién homogénea traslucida; c. adicionar en la solucién del paso (b), una sustancia hidréfoba
seleccionada entre aceites esenciales, aceites vegetales y sus mezclas, mezclar y dispersar la
sustancia hidréfoba hasta obtener una pre-emulsion estable; d. verter la pre-emulsion obtenida en
el paso (c) en la solucién de proteina obtenida en el paso (a), que ininterrumpidamente permanece

bajo condiciones de agitacion magnética y tratamiento térmico, obteniendo una emulsion.”

3.14. De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que como se ha explicado
ampliamente, D1 no menciona ni sugiere colageno ni gelatina hidrolizada como proteinas del
conglomerado, ni mucho menos la seleccién particular de alginato de sodio. Asi pues, contrario
a lo que afirma el examinador, D1 no afecta la novedad del método reivindicado, toda vez que no
logra mencionar todas y cada una de las caracteristicas técnicas de este, particularmente
emplear colageno y gelatina como proteinas, ni la seleccion particular de alginato de sodio como

polisacarido.

3.15. En conclusion, amablemente se solicita a su Despacho que se reconozca que las
reivindicaciones 1 a 7 cumplen con el requisito de novedad, toda vez que todas y cada una de sus

caracteristicas técnicas no se encuentran anticipadas por D1.

3.16. Ahora, con respecto al nivel inventivo de la invencion, se debe considerar que la persona
medianamente versada en la materia no se hubiera visto motivada de forma obvia a obtener un
producto y a desarrollar un método para elaborarlo con especificamente coldgeno/gelatina
hidrolizaday alginato de sodio, con base en la anterioridad citada ni en sus conocimientos medios
en el campo técnico, ni mucho menos hubiera esperado que estos componentes particulares
fueran utiles para obtener emulsiones que encapsulen de forma adecuada diferentes tipos de
aceites, empleando biopolimeros naturales, siendo capaces de proteger de forma efectiva
componentes funcionales lipéfilos, mientras se mantienen traslicidas, sin la necesidad de
emplear componentes adicionales tales como agentes plastificantes, secuestrantes o co-

tensioactivos para disolver, solubilizar, modificar o ajustar el pH de las particulas dispersas. Con
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respecto a esto ultimo, vale la pena aclarar que D1 hace que sea indispensable el uso de polioles
para obtener resultados satisfactorios, lo que claramente se diferencia de la presente invencion,

en la que el conglomerado proteina-polisacarido es suficiente para lograr los efectos deseados.

3.17. Es importante tener en cuenta también que el método que actualmente se reivindica, no
requiere de equipos de altas energias tales como equipos de cizallamiento o como equipos
homogeneizadores de alta presion que si son empleados en D1 para alcanzar tamafios de
particula en escala nano y micro. En el método reivindicado, estos tamafios son alcanzados
unicamente mediante la ejecucion de las etapas mencionadas, sin necesidad de hacer uso de
este tipo de equipos, los cuales hubieran sido empleados por la persona medianamente versada
en la materia, con base en las ensefanzas de D1. Esto es evidencia adicional que demuestra que

el método de la invencion si es inventivo.

4. PETICION

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su
Despacho, demostrando que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y cumple con los requisitos

de patentabilidad, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

5. 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, o; al

correo electrénico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C. 80.421.942 de Bogota

T.P. 74.555 del C.S.J.
GEC
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