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RESPUESTA AL OFICIO No. 3614, NOTIFICADO EL 02 DE ABRIL DE 2020

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece
al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito
manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo previsto en
el articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada,

me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su

totalidad al Capitulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer Examen de fondo el
29 de febrero de 2020. Asi entonces, en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto se
limita el alcance de la Reivindicacion 1 de la siguiente manera:

- se incluye el listado de plantas a partir de las cuales se prepara el agente
reductor de la etapa a) y el valor de pH de dicho agente reductor, lo cual
encuentra soporte en la pagina 3 del Capitulo Descriptivo;

- se incluye la lista de posibles precursores de nanoparticulas metélicas de la
etapa b), la cual encuentra soporte en pagina 5, lineas 8 y 9 del Capitulo

Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capitulo Reivindicatorio cumplen a
cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna

manera implican una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion
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contenida en la solicitud original. Por el contrario, estas corresponden a una dréstica

limitacién de la materia inicialmente reivindicada.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad del

Capitulo Reivindicatorio:

- la Reivindicacién 1 no es clara porque la etapa a) se refiere a un proceso
adicional en el cual no se especifican las etapas del mismo;

- la Reivindicacion 1 no es concisa porque los terminos y expresiones “agente
reductor”, “planta”, “precursor de nanoparticulas metélicas”, “material
adsorbente poroso”, “solucion de iones metdlicos”, en la definicion de los
componentes del método, definen los componentes por su familia quimica,
funcién o actividad, pero no por un compuesto o componente como tal, lo
que hace que se obtengan un numero indefinido de posibilidades que no
encuentran sustento en el Capitulo Descriptivo.

b- i) En primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atencién
sobre las modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto
como se menciona en el primer punto del presente memorial. En particular, sobre las
caracteristicas estructurales incorporadas en la Reivindicacion 1 limitada, de tal forma que
ahora la etapa a) de producir un agente reductor se define mediante el listado de plantas a
partir de las cuales se prepara el agente reductor, que corresponde a “Solanum
betaceum, Solanum lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus carota, y Bactris gasipaes” y
el pH al que se lleva dicho agente reductor que debe estar entre 4 a 7 unidades, cuyo
soporte se encuentra en la pagina 3, lineas 3, 4 y 8 a 10 y en el Ejemplo 1, lineas 20 y 21
del Capitulo Descriptivo. Igualmente, se limito el precursor de nanoparticulas metélicas de
la etapa b) a una “sal inorgénica seleccionada entre AgNOsz, Fe(NOs3)s, Fe(NO3),,
Fe(NO,)s, FePO,, Fe,(CO3)s, FeCO3, AgClI, FeCls, FeCly, Fex(SO4)s, FeSO4, y Fe(103)3” 1a

cual encuentra soporte en pagina 5, lineas 8 y 9 del Capitulo Descriptivo.

i) De acuerdo con lo anterior, me permito sefialar que en relacion con la
etapa de producir un agente reductor en el presente caso, lo esencial es el empleo de un

extracto de Solanum betaceum, Solanum lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus

carota, o Bactris gasipaes, ajustado a un pH entre 4 a 7, el cual actia como agente reductor

entendiendo como tal, cualquier sustancia que dona electrones a un receptor de electrones
(agente oxidante) en una reaccion quimica rédox, tal y como cualquier libro de quimica

bésica lo ensefia. Por lo tanto, contrario a lo establecido por el Despacho, definir en la
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Reivindicacién 1 las operaciones unitarias requeridas para la produccion del agente
reductor a partir de Solanum betaceum, Solanum lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus
carota, Bactris gasipaes en donde el pH del agente reductor se ajusta entre 4 a 7, solamente
limitaria excesivamente el alcance al que los inventores tienen derecho, en tanto cualquier
tercero podria modificar esas operaciones no esenciales y evitar infringir el derecho
otorgado. Por el contrario, el objetivo es que las reivindicaciones reflejen el concepto
inventivo desarrollado, y en este caso, en la etapa a) la produccién del agente reductor
puede llevarse a cabo de distintas maneras, sin que éstas sean esenciales para el proceso

reclamado, pues lo esencial es el agente reductor obtenido con sus caracteristicas como

estan definidas ahora en la Reivindicacionl.

iii) ~ Ahora bien, en relacion con las objeciones sobre la concision de las
expresiones “agente reductor”, “precursor de nanoparticulas metalicas”, “material
adsorbente poroso”, de la Reivindicacién 1, me permito nuevamente sefialar que dichas
expresiones son perfectamente claras para una persona medianamente versada en la
materia, por cuanto su significado y alcance es el que normalmente se les da en el area
técnica de la solicitud, tal como se establece en el Manual Andino de Patentes (en adelante,
MAP) y en la Guia para Examen de solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de
Utilidad de la SIC (en adelante, Guia de la SIC)*%. Adicionalmente, tal como lo mencioné
anteriormente, considerando las limitaciones introducidas en la Reivindicacion 1, se
especificd que el agente reductor de la etapa a) se produce a partir de Solanum
betaceum, Solanum lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus carota, Bactris gasipaes y en
donde, ademas, el pH de dicho agente reductor se ajusta entre 4 a 7 unidades. Del mismo
modo, se especifico que el precursor de nanoparticulas metalicas de la etapa (b) es una “sal
inorganica seleccionada entre AgNO3, Fe(NO3)3, Fe(NO3),, Fe(NOy)3, FEPO4, Fey(CO3)s,
FeCOs, AgCl, FeCls, FeCl,, Fey(SO4)s3, FeSO,, y Fe(103)3”.

Finalmente, también se especificé que el material absorbente poroso de la etapa c) se
selecciona del grupo de: “zeolita, silice, espumas de poliuretano (PE), carbon activado
(CA), filtros o0 membranas de celulosa”. En este punto vale la pena mencionar que la
definicion del material absorbente poroso se incluyé en el Capitulo Reivindicatorio
Modificado presentado junto con mi respuesta al primer examen de fondo, pero
aparentemente dicha modificacion no fue considerada por el Despacho en el presente

examen.

! Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad de la SIC, 2014, secci6n 2.6.5.1, pagina 73

2 Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, seccién 9.4 (disponible en:
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf)
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Asi, considerando las limitaciones introducidas en la Reivindicacion 1, cada uno de los
términos objetados se encuentra plenamente definido y corresponde a una lista limitada de
componentes de cada una de las etapas del proceso reclamado Por lo tanto, dichos términos
son claros y no representan un namero indefinido de posibilidades, de modo que cualquier
persona medianamente versada en la materia se encuentra en total de capacidad de
comprender los limites y el alcance la materia que se estd reclamando a la luz de lo
divulgado en el Capitulo Descriptivo y el conocimiento del &rea técnica de la solicitud y
seria capaz de reproducir la materia reclamada sin acudir a experimentacion adicional

excesiva.

En el presente caso, la materia reclamada en el Capitulo Reivindicatorio Modificado
adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no deberia existir
obligacion alguna de limitar los compuestos empleados en cada una de las etapas
reivindicadas, pues esta medida reduciria injustamente el concepto inventivo a que el
inventor tiene derecho. Asimismo, la posibilidad de obtener la invencion en diversas
modalidades es una practica aceptada a nivel mundial en el ambito de las patentes, ya que
una patente de invencion no se limita a una Unica modalidad, sino que cubre un concepto
inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la
invencion) ligadas por un efecto técnico comdn que finalmente delimita el alcance de la

invencion.

En vista de lo anteriormente expuesto considero que el Capitulo Reivindicatorio
Modificado adjunto cumple con el requisito de concision de acuerdo con las limitaciones

realizadas a los compuestos y el significado de las expresiones utilizadas.

Asi las cosas, considero que las objeciones elevadas por el Despacho con respecto a falta de
claridad y concision del Capitulo Reivindicatorio Modificado quedan superadas, por lo que
éste cumple con lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486.

3. a- El Despacho considera que las Reivindicaciones 1 a 7 no revisten nivel
inventivo a la luz de la patente CN103232035 (D1) y del documento “Sintesis verde de
nanoparticulas de plata mediante el uso del ajo (Allium sativum)™® (D3).

% Cardefio C.L y Londofio M.E. (2014). Sintesis verde de nanoparticulas de plata mediante el uso del ajo
(Allium sativum). Universidad Politécnica Salesiana, Revista Soluciones de Postgrado EIA, Namero 12. pp.
129-140.
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El Despacho considera que D1 es el arte previo mas cercano a la Reivindicacion 1 porque
divulga un método de preparacion de carbon activado, que se caracteriza por comprender
las etapas de: agregar carbono activado y agua desionizada, ajustar el valor de pH a 9-11,
agregar un compuesto de plata monovalente (AgNQO3) y un agente complejante, agitar y
mezclar uniformemente, agregar un agente de reduccién quimica (acido ascorbico) y llevar

a cabo una reaccion completa para obtener carbon activado cargado con plata.

Para el Despacho la diferencia entre la Reivindicacion 1 y D1 consiste en que, en el

presente caso, el agente reductor es extraido de una fuente natural.

El Despacho sefiala que no se evidencia un efecto técnico asociado al incluir un agente
reductor extraido desde una fuente natural (planta). Por lo tanto, de acuerdo con el
Despacho el problema técnico que pretende resolver la presente invencién se puede
formular asi: “;Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un método

alternativo?”.

Sin embargo, el Despacho argumenta que D3 divulga la extraccion de agentes reductores
desde una planta. En particular, el Despacho argumenta que D3 menciona la sintesis de
nanoparticulas de plata utilizando un extracto de Allium sativum que contiene agentes

reductores, donde el proceso de extraccion incluye la utilizacion de solventes como agua.

El Despacho concluye que una persona medianamente versada en la materia estaria
motivada a incluir agentes reductores extraidos de una planta del documento D3 en el

método de D1, para asi llegar de manera obvia al objeto de la Reivindicacién 1.

Adicionalmente, el Despacho sefiala que D1 menciona que el compuesto de plata
adicionado puede ser AgNQOs; el carbon activado se agrega en una cantidad de 1 a 500 g/L
basado en la cantidad total de agua desionizada, y la cantidad del compuesto de plata
monovalente es 0.1-100 g/L, y el agente reductor se agrega en una cantidad de 0.1 a 200
g/L. Realizar agitacion y mezclado por 3 horas. Asi mismo, D3 menciona la extraccién de

la planta Allium sativum junto con agua como agente reductor.
Ademas, el Despacho argumenta que es importante resaltar que es de conocimiento de la

persona normalmente versada en la materia el alto contenido de agentes reductores en

frutas como Solanum betaceum, entre dichos agentes reductores se encuentra el acido
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ascorbico o vitamina C,** por lo cual seria obvio seleccionar este fruto para obtener dichos

agentes.

Para el Despacho, la Reivindicaciones 2 a 7 no mencionan caracteristicas que aporten nivel
inventivo al proceso de la Reivindicacion 1, por lo que la materia reclamada en la presente

invencidn se considera obvia y en consecuencia no tiene nivel inventivo.

b- i) En primer lugar, me permito Illamar nuevamente la atencién del
Despacho sobre las modificaciones hechas al Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto
al presente memorial, en el cual, la Reivindicacion 1 de la presente invencion esta dirigida a
un proceso para obtener un material adsorbente poroso modificado con nanoparticulas
metalicas que comprende:

a) producir un agente reductor a partir de una planta seleccionada de Solanum
betaceum, Solanum lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus carota y Bactris gasipaes
ajustado a un pH entre 4y 6;

b) disponer un precursor de nanoparticulas metalicas sobre un material
adsorbente poroso con agitacion;

C) realizar una reduccion in situ sobre el material adsorbente poroso de la etapa
b) usando el agente reductor de la etapa a),

en donde el precursor de nanoparticulas metalicas de la etapa b) es una sal
inorgénica seleccionada entre AgNO3, Fe(NO3s)3, Fe(NO3),, Fe(NOy)s, FePO,, Fey(COs)s,
FeCOj3, AgCl, FeCls, FeCly, Fex(SO4)s, FeSO4y Fe(103)3; y

en donde el material adsorbente poroso de la etapa b) se selecciona del grupo de:
zeolita, silice, espumas de poliuretano (PE), carbon activado (CA), filtros o0 membranas de

celulosa.

Ahora bien, teniendo claro el alcance del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, y
en respuesta a las objeciones emitidas por el Despacho relacionadas con la supuesta falta de
nivel inventivo, me permito realizar el analisis de nivel inventivo de acuerdo con la Guia de
la SIC® que sefiala que “Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de
valor y un analisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no

influenciados por el conocimiento gue ya se tiene de la Invencion que se esta evaluando.

* Mertz, C., Brat, P., Caris-Veyrat, C., & Gunata, Z. (2010). Characterization and thermal lability of
carotenoids and vitamin C of tamarillo fruit (Solanum betaceum Cav.). Food Chemistry, 119(2), 653-659.
doi:10.1016/j.foodchem.2009.07.009

® Vasco, C., Avila, J., Ruales, J., Svanberg, U., & Kamal-Eldin, A. (2009). Physical and chemical
characteristics of golden-yellow and purple-red varieties of tamarillo fruit (Solanum betaceum Cav.).
International Journal of Food Sciences and Nutrition, 60(sup7), 278-288. doi:10.1080/09637480903099618

® Superintendencia de Industria y Comercio. Op. Cit. Seccién 2.13.5, p. 132.
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Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar gue se realice un analisis en

retrospectiva (“hindsight” 6 “a posteriori”), el examen debe relacionar la invencion con

la solucion de un problema técnico, mediante el Método “problema-solucion” (subrayado
fuera de texto). De acuerdo con lo anterior, en adelante se presenta el analisis a través del
método problema-solucion de acuerdo con las etapas establecidas por la SIC en su Guia,
teniendo en cuenta el alcance de las reivindicaciones y de la materia divulgada por el arte
previo citado:

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invencion reivindicada.

En primer lugar, me permito aclarar que la Guia de la SIC establece claramente que el
estado de la técnica cercano es “un documento que se encuentra en el mismo campo técnico
que la invencion o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que
tiene més caracteristicas en comun con la invencion o presenta leves modificaciones de
estructura e indica la misma funcién, o propésito”. El Despacho identifica a D1 como el
documento que estd mas cercano a la Reivindicacion 1, asi que con el unico fin de hacer
una comparacion directa con las conclusiones a las que llega el Despacho en su analisis,

consideraré también a D1 como el arte previo méas cercano a la invencion.

Tal y como lo sefiala el Despacho, D1 divulga un método para soportar nanoparticulas de
plata sobre carbdn activado, caracterizado porque:

a) el carbdn activado se dispersa en agua desionizada;

b) se ajusta el valor del pH entre 9 y 11,

C) se agrega un compuesto de plata monovalente y un agente complejante bajo

agitacion uniforme; y

d) se agrega un agente reductor quimico para obtener las nanoparticulas de
plata [parrafo 0007];

en donde en base a la cantidad total de agua desionizada, la cantidad afiadida de

carbdn activado es 500 g/L, la cantidad afiadida del compuesto de plata monovalente es 0.1
a 100 g/L, la cantidad afadida del agente complejante es de 0.1 a 200 g/L, y la cantidad del
agente reductor es de 0.1 a 200 g/L [péarrafo 0012].

B. Determinar la diferencia entre la invencion y el estado de la técnica mas

cercano.

Cabe resaltar que a diferencia de lo sefialado por el Despacho la presente invencion no solo

difiere de D1 en que el agente reductor es extraido de una fuente natural, sino ademas en
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los aspectos que se sefialan a continuacion. En primer lugar, el método de D1 requiere que

se ajuste el pH entre 9 y 11, mientras que en la presente invencién el pH del agente reductor

se ajusta entre 4 y 7 unidades, es decir, la reaccion entre el agente reductor y el carbdn

activado en D1 se lleva a cabo en condiciones estrictamente alcalinas, mientras que en la

presente invencion, la reaccion de reduccion se lleva a cabo en condiciones &cidas o

cercanas a la neutralidad.

Adicionalmente, D1 divulga que el precursor de nanoparticulas de plata se mezcla con un
agente complejante el cual es amoniaco, quitina, poliglucosamina, citrato de sodio, L-lisina,
tirosina, dodecil sulfato, polivinilpirrolidona, alcohol polivinilico o polivinil oleilamina,
previo a la mezcla con el agente reductor. En este sentido, la presente invencion difiere de

D1, ademas, en que el proceso reclamado no requiere la adicion de otros agentes guimicos

como los ensefiados en D1. De hecho, en la presente invencion el precursor de
nanoparticulas se dispone primero sobre el material adsorbente poroso, y posteriormente se
mezcla con el agente reductor, es decir, a la mezcla de la etapa b) no se le adiciona otro

agente previo a la mezcla con el agente reductor, y mucho menos, un agente complejante.

Por otra parte, D1 se refiere especificamente a carbon activado derivado de cascaras de
arroz madera, coco o carbon activado granular a base de carbén disponible comercialmente
(Ejemplos 1 a 10), sin siquiera mencionar la posibilidad de utilizar otros materiales

adsorbentes porosos, como ocurre en la presente invencion.

Finalmente, como lo menciona el Despacho, D1 también se diferencia de la presente
invencion en el uso de un agente reductor de tipo quimico, como citrato de sodio, acido
ascorbico, borohidruro de sodio, hidrazina o D-glucosa [parrafos 0009 y 0010], en donde el
agente reductor es preferiblemente borohidruro de sodio o D-glucosa [parrafo 0015],
mientras que en el presente caso el agente reductor se obtiene a partir de un extracto de
origen natural (a partir de una planta seleccionada de Solanum betaceum, Solanum
lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus carota y Bactris gasipaes). D1 tampoco
menciona el empleo de un extracto vegetal para la reaccién de reduccion. Ademas, durante
el proceso divulgado en D1 se agrega un agente complejante, el cual no es empleado en el

proceso de la presente invencion.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

En este punto, me permito diferir respetuosamente de la opinion del Despacho, dado que al

no identificar correctamente todas las diferencias entre D1 y la presente invencion no
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reconoce los efectos técnicos ventajosos e inesperados de la presente invencion. En primer
lugar, a diferencia del método de D1, en el proceso reclamado se emplea solamente un
agente reductor obtenido a partir de una fuente natural y no se requiere la adicion de
agentes quimicos que intervienen en la reaccion de reduccion, como el agente complejante
de D1, por lo que el proceso reclamado tiene menos etapas y produce un menor impacto

ambiental.

Por otra parte, en el proceso de la invencidén se mantiene el pH en condiciones acidas o
cercanas a la neutralidad durante la reduccion in situ del precursor de nanoparticulas
metélicas sobre el material adsorbente poroso. Tal como es conocido en la técnica, el pH
del medio de reaccion es determinante en las reacciones de 6xido reduccién dado que este
determina la velocidad y la eficiencia de la sintesis, ademas de determinar la capacidad de
fijaciéon y dispersion de las nanoparticulas sobre el material poroso. La naturaleza del
material solido poroso puede generar cambios en el pH del medio en el cual se realizan las
reacciones de oxido-reduccién para la obtencion de las nanoparticulas de plata que ademas
podria alterar la estabilidad y poder del agente reductor, lo cual influye en la dispersion y

cobertura de las nanoparticulas sobre la superficie.

Adicionalmente, los Ejemplos 1 y 2 del Capitulo Descriptivo ilustran la produccién de
zeolitas modificadas con nanoparticulas metalicas las cuales fueron usadas para demostrar
el efecto positivo de dicho material en la remocion de mercurio en aguas contaminadas
derivadas, por ejemplo, de la mineria ilegal. EI uso de las zeolitas modificadas con
nanoparticulas de plata de acuerdo con el proceso de la presente invencion demostré una
retencion del 70 % al contacto inicial con una captacion por gramo de 6.92 mg de mercurio
en comparacion con una retencién del 57 % en una zeolita no tratada con una captacion por
gramo de 5.66 mg mercurio. Como se observa en la Figura 1, el proceso de fijacion de las
nanoparticulas sobre el medio poroso genera cambios de coloracion, mas no estructurales
en el medio filtrante, el cual mantiene su estabilidad estructural permitiendo la filtracion de
aguas con contaminantes a través de él haciéndose mas eficiente a pH acido. En la fijacién
de las nanoparticulas se verifica la formacion aglomeraciones de nanoparticulas con

tamarios individuales entre 50 y 80nm.
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Figura 1. Zeolita “blanca” sin modificacion, Zeolita “Oscura” con nanoparticulas fijadas.

De otro lado, los Ejemplos 3 a 5 del Capitulo Descriptivo muestran que el carbdn activado
de bazo de fique modificado con nanoparticulas de plata obtenido a través del proceso
reclamado en la presente invencion es til en el tratamiento de aguas contaminadas por
microrganismos patdgenos incluyendo Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa
(P. aeruginosa) y Staphylococcus aureus (S.aureus). Particularmente, los resultados
indican que con un intervalo de confianza del 95 %, independientemente de la
concentracion del microorganismo, el porcentaje de eliminacion serad efectivo siempre y
cuando se tome un peso del material mayor o igual a 0,2 % AgNPs/CA (carbédn activado
funcionalizado con nanoparticulas de plata). Es decir, que el porcentaje de eliminacién
estd dado por la cantidad de material que se emplea en el sistema de filtracion y no en

funcién de la concentracion del microorganismo.
D. Deducir el problema técnico a solucionar.

En cuanto a la formulacién del problema técnico, la Guia de la SIC establece que el
problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “;como modificar o adaptar
el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invencion
proporciona?”’. Adicionalmente, de acuerdo con el MAP “se debe definir el problema sin

855

incluir_elementos de la solucion, porque entonces la solucion seria evidente™ (énfasis

fuera del texto).

Dado que el Despacho no consideré todos los efectos técnicos logrados por el proceso para
obtener un material adsorbente poroso modificado con nanoparticulas metalicas aqui
reclamado, formula el problema técnico resuelto por la presente invencion de manera
equivocada, asi: ¢“Como modificar el método conocido en D1 con el fin de obtener un

método alternativo™?

" Ibidem.
# Comunidad Andina de Naciones, 6p. cit., seccién 10.2.1
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No obstante, atendiendo lo estipulado por la Guia de la SIC y el MAP, considero que el
problema técnico objetivo de la presente invencion es: “;cOMO proporcionar un proceso
para obtener un material adsorbente poroso modificado con nanoparticulas metélicas
eficiente y con menor impacto ambiental que produzca materiales utiles en el tratamiento

de aguas contaminadas por microrganismos o metales pesados entre otros?

E. Evaluar si la invencion 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 este punto me permito nuevamente resaltar la Guia de la SIC que establece: “esta etapa
consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un

segundo documento que contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicatr,

sino_que indicaria) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al

problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica méas cercano para
resolver el problema, de la forma reivindicada” (énfasis fuera del texto). Asi, el analisis de
nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte previo una mera
invitacion a experimentar con uno o mas cambios aleatorios, sino de identificar en los
documentos citados una ensefianza y guia especifica para hacer las modificaciones

necesarias y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

Anteriormente sefialé las multiples diferencias entre D1 y la presente invencion. En
particular, D1 divulga que el método para producir nanoparticulas de plata soportadas en
carbdn activado requiere la adicion de un agente de reduccion quimico, el ajuste del pH del
medio de reaccion entre 7 a 11 y de la adicion de un agente complejante, lo cual es
completamente opuesto a lo que se reclama en la presente invencion donde se utiliza un
método de sintesis verde en el cual el pH del agente reductor se ajusta a valores entre 4 a 7,
sin el empleo de ningun agente adicional. Por lo tanto, una persona medianamente versada
en la materia buscando un proceso de sintesis verde ni siquiera consideraria a D1 como

punto de partida.

Sin embargo, y en gracia de discusion si dicha persona medianamente versada en la materia
hubiera tomado las ensefianzas de D1, se habria visto motivada a utilizar como agente
reductor un compuesto quimico, adicionaria un agente complejante previo a la adicion del
agente reductor y llevaria a cabo la reduccion en condiciones de pH superiores a 9.

Ninguna de estas condiciones es requerida en el método reclamado en la presente
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invencion, el cual por el contrario se vale de sintesis verde para la obtencién de las

nanoparticulas in situ.

Ahora bien, el Despacho sefiala que el documento D3 resuelve las deficiencias de D1

puesto que ensefia el uso de un agente reductor de un extracto de Allium sativum.

El documento D3 esta dirigido especificamente a la obtencidn de nanoparticulas de plata en
medio liquido a partir de un extracto de Allium sativum y AgNOs. Particularmente, el
método divulgado en D3 es caracterizado por:
a) obtener un extracto de Allium sativum;
b) diluir el extracto de Allium sativum en agua ultrapura o en soluciones de
NacCl,

C) llevar el AgQNOs3 a una temperatura entre 50 °C a 60 °C;

d) agregar gota a gota el extracto de Allium sativum sobre el AgNOs3;

e) agitar la mezcla durante una hora manteniendo la temperatura entre 50 °C a
60 °C;
f) dejar enfriar a temperatura ambiente y almacenar a 4 °C.

Por lo tanto, el método divulgado en D3 es diferente en varios aspectos al método de la
presente invencién. En primer lugar, el método de D3 estd dirigido a la obtencion de
nanoparticulas de plata en medio acuoso, mientras que en el método de la invencién la
reduccion se lleva a cabo in situ sobre el material adsorbente poroso. Adicionalmente, D3
no menciona el ajuste de pH en el extracto de Allium sativum o del medio de reaccion y la
sintesis de las nanoparticulas se lleva a cabo a una temperatura entre 50 °C a 60 °C,
mientras que en la presente invencion esta se desarrolla a temperatura ambiente (ver pagina

5 del Capitulo Descriptivo).

De modo que la unica ensefianza que puede proporcionar D3 es la obtencion de
nanoparticulas de plata mediante un método de sintesis verde. Sin embargo, todos los
extractos de plantas tienen componentes propios de cada especie y pueden diferir de otros
tanto en cantidad como en calidad de dichos componentes los cuales determinan el poder
reductor de cada planta. El establecer la utilidad de una especie va mas alla de su contenido
simple de vitamina C y cada especie requiere de un estudio particular, lo que no
necesariamente se convierte en obvio aln para una persona medianamente versada. Como
lo sefialé previamente, las caracteristicas estructurales de dicho método son muy diferentes
del método de la presente invencion. Por lo tanto, las ensefianzas de D3 no complementan

aquellas faltantes en D1 para que una persona medianamente versada en la materia hubiera
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podido desarrollar el proceso reclamado en la Reivindicacion 1 directamente y mucho
menos hubiera podido esperar que obtendria los resultados que se obtienen con la

invencion.

Por otra parte, en relacion con la afirmacion del Despacho en el sentido de que la persona
medianamente versada en la materia a partir de su conocimiento general estaria motivada a
seleccionar una fruta con alto contenido de &cido ascorbico para emplearla como agente
reductor, me permito insistir en que un extracto de una planta contiene innumerables
compuestos, y su capacidad reductora estd determinada por distintos elementos que no
pueden ser reducidos simplemente a la presencia o ausencia de vitamina C, como lo

pretende hacer el Despacho en su anélisis de patentabilidad.

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, si del contenido de vitamina C en el agente
reductor producido a partir de plantas se tratara, vale la pena preguntarse por qué razon

dicha persona sin tener conocimiento de la presente invencion, seleccionaria

especificamente Solanum betaceum, Solanum lycopersicum, Lycium barbarum, Daucus
carota o Bactris gasipaes, cuando dicho conocimiento general indica un elevado contenido
de vitamina C o acido ascorbico en una diversidad de especies, incluyendo citricos como la
naranja o el limon. Asi, la persona mediamente versada en la materia hubiese podido
seleccionar de entre una gran diversidad de especies con mayor contenido de vitamina C de
las muchas disponibles. Mas aun, dicha persona medianamente versada en la materia, con

base en las ensefianzas de D3, se habria inclinado por una especie cercana a Allium sativum.

En este sentido, vale la pena sefialar que lo importante es que la persona medianamente
versada en la materia encuentre motivacion en el arte previo o en dicho conocimiento

general para modificar el arte previo, lo cual no ocurre en el presente caso.

Asi las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada
en la solicitud frente al arte previo, vale la pena sefialar que el MAP establece que para que
pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la
combinacion de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o
razon tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las ensefianzas de los

documentos®.

° Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 10.2.1 Ejemplo 1 (disponible en
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).
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Ademas, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la
quimica/ingenieria quimica tienen nivel inventivo cuando los compuestos tienen una

estructura inesperada (no derivable por la persona medianamente versada en la materia)

0 cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado _impredecible del arte

previo®™.
resulte inventiva “el conjunto de ensefianzas del estado de la técnica lo llevarian (a la

De manera similar, la Guia de la SIC establece que, para que una invencion no

persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solucion propuesta

por la solicitud. Si_se requiere de pasos adicionales 0 de corroboracion o de superar

obstaculos revelados por las propias ensefianzas entonces el estado de la técnica no
ss11

revela la solucion al problema™ - (énfasis fuera del texto).

En el presente caso, no solo el proceso para obtener un material adsorbente poroso

modificado con nanoparticulas metalicas reclamado es inesperado a la luz de D1 y D3,

sino también el efecto técnico proporcionado, lo que es una clara evidencia de nivel

inventivo. De igual manera, la persona medianamente versada en la materia, partiendo de
los conocimientos otorgados por el arte previo, no podria llegar de manera evidente a la
presente invencion, por el contrario, y conforme a los lineamientos de la SIC, esta persona
se veria obligada a desarrollar experimentacion adicional para resolver el problema técnico
de la presente invencién partiendo de dichos documentos, por lo que el invento reclamado

cumple con el requisito de nivel inventivo.

i) En conclusion, segin la aproximacion problema-solucion para el
analisis del nivel inventivo de la presente invencién, éste se reconoce claramente, ya que
cualquier persona medianamente versada en el arte reconoceria que el proceso para obtener
un material adsorbente poroso modificado con nanoparticulas metalicas aqui reclamados
presenta un efecto técnico, sumado al hecho que el arte previo en efecto no es suficiente
para brindar indicaciones acerca de la posibilidad de desarrollar el proceso de la presente

invencion de manera especifica, por lo cual la presente solicitud reviste nivel inventivo.

i) Resulta relevante notar que, en el momento de la realizacion del
segundo Examen de fondo, el Despacho no parece haberse regido por lo estipulado en la
Guia de la SIC en cuanto la evaluacion de nivel inventivo, ya que ésta debe basarse

Unicamente en si existen sugerencias_explicitas y suficientes en el arte previo que

indicarian de manera clara cobmo desarrollar de manera obvia el proceso aqui reclamado,

que, como se demostrd anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a

' Ibid. Seccion 10.8.1.
! Superintendencia de Industria y comercio, op. cit., seccién 2.13.2
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quien examina o0 a quién concede o deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la
misma por simplemente desglosar sus elementos separadamente y luego buscar referencias
en el estado del arte que los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas
aisladas, o una colcha de retazos, se tratara. En este caso particular, y contrario al analisis
del Despacho, como es evidente del analisis del arte previo realizado anteriormente, la
Unica forma en que una persona medianamente versada en la materia podria llegar a
proceso de la presente invencion siguiendo los argumentos del Despacho, seria al realizar

un analisis en retrospectiva una vez conoce la invencion aqui reclamada.

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones
anticipadas corresponde abiertamente a un andlisis conocido en el &mbito de patentes como

“analisis hindsight” o en retrospectiva. Para entender el analisis equivocado que realiza el

Despacho, podemos citar nuevamente el MAP, que indica claramente que “...la busqueda
de anterioridades se efectla a posteriori, tomando como punto de partida la misma

invencion, ...(La SIC) debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situacion que

ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento
3,12

en gue la invencion no era conocida, es decir antes de la invencién”™“ (mi subrayado). Por

ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invencién, ya que asi,
siempre resultara “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente
estd parecera derivada de la teoria en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia
al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invencion para llegar a la solucion del

problema planteado en la solicitud.

Aceptar el estandar de nivel inventivo del Despacho, donde supuestamente el proceso aqui
reclamado, asi como sus resultados mejorados, son obvios, equivaldria a desdibujar el
objetivo principal del sistema de patentes, que es precisamente fomentar la investigacion y

desarrollo de mejoras incrementales. Nada se inventa de la nada. Necesariamente, la

tecnologia avanza en pasos discretos constituida por mejoras concretas a lo que se conoce.
El sistema de patentes recompensa al inventor que proporciona una solucion que no
resultaria previsible a partir del estado de la técnica. Lo anterior ademas quiere decir que
el resultado inventivo no podria ser desarrollado sin algun grado de experimentacion o que

presente resultados inesperados.

En este sentido, resulta evidente que el Despacho rechaza el nivel inventivo de la presente

invencion mediante la busqueda sesgada de algunas de las caracteristicas aqui reclamadas

12 Comunidad Andina de Naciones, op. cit., Seccién 10.2.1.
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en D1 y D3, reduciendo y simplificando las caracteristicas técnicas reclamadas, sin
considerar adecuadamente si el arte previo comprende ensefianzas claras y evidentes que
guien inequivocamente a la persona medianamente versada en la materia a obtener la
presente invencion de manera obvia. De hecho, el analisis en retrospectiva se hace evidente
al considerar que D1 ensefia un ajuste de pH contrario al requerido en la presente invencion
y la adicién de un agente complejante quimico y D3 se refiere a un proceso que se lleva a
cabo en fase liquida, empleando una especie vegetal completamente diferente. Mas aun el
Despacho pretende hallar motivacion en el conocimiento general de la persona
medianamente versada en la materia, sin explicar por qué razon dicha persona seleccionaria
especificamente cinco especies vegetales de entre una amplia gama de posibilidades que

contienen acido ascoérbico.

4. Adicionalmente, adjunto al presente escrito hojas sustitutas de las paginas 7, 8 y 9
del Capitulo Descriptivo, con el Unico propdsito de corregir errores tipograficos en los
nombres de las especies Escherichia coli (E. coli), Pseudomonas aeruginosa (P.
aeruginosa) y Staphylococcus aureus (S.aureus). Dichas modificaciones no representan

adicion de materia.

5. Finalmente, considero que las objeciones presentadas por el Despacho en el segundo
examen de fondo han sido resueltas, por lo que la presente solicitud cumple con los
requisitos de patentabilidad establecidos por la Decision 486 y solicito respetuosamente que

el Despacho proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

ANexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado;

- Hojas sustitutas 7, 8 y 9.
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