Goémez-Pinzén

SENORA DIRECTORA
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

E. S. D.
Asunto:  Solicitud No.: NC2017/0003741
Oficio No.: 954
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. 954, de conformidad con el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

1. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

1.1. El examinador ha concluido que la reivindicacion 1 no es clara porque no menciona la
proporcion de cada uno de los componentes que hacen parte de la emulsion reivindicada. En
este sentido, se reitera al Sefior 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 composicién es el compuesto activo, el examinador no
debera requerir que se mencionen también otras caracteristicas estructurales”. Se desea aclarar
gue las caracteristicas técnicas esenciales de la emulsiébn que se reivindica son aquellos
componentes y relaciones que ya hacen parte de la reivindicacion 1. Por consiguiente, el
examinador no deberiarequerir que se limite el alcance de proteccion de esta clausulade forma
injustificada con la inclusion de proporciones. En este mismo sentido se debe tener en cuenta
que, en el oficio de la referencia, el Sefior Examinador no ha logrado justificar por qué las
caracteristicas técnicas esenciales que ya se mencionan en la reivindicacion no son suficientes
para caracterizar la emulsibn como para que sea indispensable incluir las proporciones de los

diferentes componentes. Es més, como se puede ver en dicho oficio, el Sefior Examinador pudo
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ejecutar una comparacion con el estado de la técnica mas cercano sin inconveniente alguno,
pudiendo comparar las caracteristicas técnicas esenciales de la invencion con aquellas de los
documentos citados. Por todo lo anterior, se debe reconocer que la reivindicacion 1 es del todo
clara.

1.2. Con respecto a la objecién que ha elevado el examinador a la reivindicacion 1 porque
supuestamente menciona expresiones muy generales que comprenden un nuamero
indeterminado de compuestos que no estan sustentados en la descripcion, 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 so6lo ejemplo o un nimero
razonable de ejemplos, modos de realizacion alternativos o variaciones que habilitana la persona
del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales,
pueda poner en préctica la invencion en toda el area reivindicada y no sélo algunas especies
particulares reivindicadas, sin que requierade 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 mencionenen la descripcion’.
En este orden de ideas, los ejemplos que existen en la solicitud brindan suficiente soporte para
reivindicar la generalizacion razonable de aceites esenciales y aceites vegetales. Ademas, es
importante tener en cuenta que la persona medianamente versada en la materia se encuentraen
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, también es importante resaltar que, en el oficio de la
referencia, el Sefior Examinador no ha logrado justificar por qué las expresiones objetadas no
son claras para la personanormalmente versadaen la materia, y solo procede asolicitar que se
restrinja de manera indebida el alcance de protecciéon de esta clausula. Al igual que como se
menciond con anterioridad, el Sefior Examinador pudo sin ningln inconveniente comparar estos
componentes con los reportados por el estado de la técnicamas cercano, lo que demuestra que
las expresiones objetadas son completamente claras parala persona medianamente versadaen

la materia.
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1.3. De acuerdo con lo anterior, amablemente se solicita a su Despacho que se den por
superadas estas objeciones, considerando que no existe una justificacion debidamente razonada
para solicitar que la limitacion del alcance de proteccion de lareivindicacion 1.

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 ahoraen
adelante como D1.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

3.1. La reivindicacion 1 de la presente solicitud de patente se refiere a una emulsion que
comprende: a. un conglomerado proteina-polisacarido que se seleccionaentre un conglomerado
coladgeno - alginato de sodio y un conglomerado gelatina hidrolizada - alginato de sodio en
relacion 2:1; b. unasustancia hidréfoba seleccionada de aceites esenciales, aceites vegetales y
mezclas de los mismos; y c. agua; en donde la sustancia hidré6foba esta encapsulada en gotas
del conglomerado proteina-polisacéarido, estando las gotas suspendidas en el aguay teniendo un

tamafio de entre 100 nmy 10 pm.

3.2. En su andlisis de nivel inventivo, el Examinador ha concluido de manera erréneaque la
Unica diferencia existente entre lareivindicacion 1 y D1 consiste en que este Ultimo no menciona
la relacion especificade 2:1 entre la proteinay el polisacérido en el conglomerado proteina-
polisacarido. A continuacién, se mencionan nuevamente otras diferencias existentes entre la

emulsion de la reivindicacion 1y D1:

3.3. El examinador ha mencionado que D1, en la reivindicacién 55, anticipa la presenciade
conglomerados de colédgeno — alginato de sodio y de gelatina hidrolizada — alginato de sodio, en
una relacion 2:1 (colédgeno: alginato de sodio y gelatina hidrolizada: alginato de sodio). En este
sentido, vale la pena aclarar que dicha clausula de la anterioridad citada menciona de forma

general un componente proteico y un componente de polisacarido polar, sin _mencionar
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especificamente que el componente proteico seacolageno o gelatinahidrolizadani que el

polisacarido sea alginato desodio. De estamanera, D1 no anticipa la seleccion especificade

coldgeno o gelatina hidrolizada como componentes proteicos ni de alginato de sodio como
polisacérido.

3.4. Con respecto a la relacion 2:1, es importante considerar que D1 menciona rangos de
porcentaje en peso de 0.2% a 10% de proteinay de 0.3% a 10% de polisacéarido. Estos valores
equivalen a un rango de relacion proteinaa polisacarido de entre 0.02: 1 y 33:1. En este orden

deideas, se reiteraque D1 no mencionaespecificamente quelarelacién colagenoaalginato

de sodio o gelatina hidrolizada a alginato de sodio sea de 2:1, como _sucede en la

reivindicaciéon 1 de la presentesolicitud.

3.5.  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 la penatener 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

muestraa continuacion:

e Parrafo0028,D1: “Lospolisacaridos que se contemplan dentro del alcance de la presente
invencion comprenden, pero no se limitan a xantano, carboximetilpullulano, carragenano,
guitosano, 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...”

o Parrafo 0240, D1: “Las emulsiones segun las composiciones enumeradas en las Tablas
1y 2,asicomoenla FIG.2 mostraron ser estables enfase. La estabilidad de fase también
se logré en las emulsiones que contienen el alginato de sodio como polisacarido en
ausencia de iones Ca (uso de 1,5% en peso de alginatoy 1,5% en peso de proteina de
suero).”Las emulsiones que contienen alginato de sodio son aquellas que se muestran
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DESDE 1992

en la Fig. 2a de la solicitud, las cuales comprenden alginato y A-carragenano como
polisacaridos:

A B
(0.5 and 1.0% of protein 1.0 and 1.5% of polysaccharide
in the emulsion i the emulsion

{whey or lupine protein, 50°C) @c l—carragccnan@

Mixture of A + B

.

100 2 preparations
{95 g mixture + 3 ml rapeseed oil)

k4
preparation of the pre-emulsion with EW 16 at 1,500 rpm,
oil added with pipette within 20 sec,
then post-emulsified with CAT X 620 at 24,000 rpm for 15 sec,
at about 30°C

|

finely emulsifving
using a pressure homogenizer at about # MPa
=PPS

optional addition of 0.1% of citric acid (10% solution)
(slow addition while stirring)

3.6. Asi pues, D1 no logra mencionar complejos gue comprendan especificamente

alginato de sodio como Unico polisacarido.

3.7. Elexaminador ha concluido también que D1 anticipa que la proteinaenlos conglomerados
reivindicados es gelatina, con base en los parrafos 0033 y 0138 de esta anterioridad. Con
respecto aesto, vale la penaaclarar que el parrafo 0033 de D1 menciona prote inas de suero de

leche, que difieren significativamente de una gelatina. Aunque este péarrafo menciona de forma
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general que las proteinas pueden ser proteinas hidrolizadas (preferiblemente proteinas de suero

de leche hidrolizadas), en ningun momento menciona especificamente que la proteina

hidrolizada pueda ser gelatina hidrolizada.

3.8. 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
WO02005/023017, en el que, segun la presente invencion, el PPS estd contenido ademas o
como unaalternativa a, por ejemplo, la gelatina empleadade 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-polisacéarido. Asi pues,
este parrafo de D1 menciona que el estabilizante puede emplearse de forma alternativa o junto

con gelatina. En ningin momento se mencionaquelaproteinade este estabilizante pueda

ser gelatina hidrolizada, como errbneamente hainterpretado el examinador.

3.9. De acuerdo con lo anterior, las diferencias entre lareivindicacién 1y D1 son:

3.9.1. D1 nomencionaespecificamente laproporcion 2:1 entre laproteinay el polisacérido entre
el amplio rango de 0.02:1 a 33:1 que se menciona alli;

3.9.2. D1 nomencionala seleccién particular de alginato de sodio dentro de los extensos listados
de posibles polisacaridos;

3.10. D1 no menciona ni sugiere emplear colageno ni gelatina hidrolizada como proteinas del

conglomerado.

3.11. Como se puede evidenciar enlaFigura3 de la presente solicitud, mediante lacombinacién
de las caracteristicas esenciales especificas que se reivindican, es posible obtener emulsiones
trasllcidas y de baja turbidez.

3.12. En este sentido es importante tener en cuenta que |la persona medianamente versada

en la materia no hubiera encontrado motivacién alguna en D1, 0 en sus conocimientos

medios en el campo técnico, paraseleccionar especificamenteunaproporcion 2:1 entre la

proteinay el polisacarido, alginato de sodio como polisacarido y colageno o gelatina
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hidrolizada como _proteinas, a partir del amplio listado de posibilidades para estas

caracteristicas que se mencionan en la anterioridad citada. Es mas, la anterioridad citada

ni siquieramencionacoladgeno o gelatina hidrolizada como posibles opciones de proteina

en el conglomerado. En este orden de ideas, es de suma importancia reconocer que, para el

técnico medio en el campo de la invencion, no hubiera resultado obvio, de ninguna manera,
obtener mediante la combinacién particular de caracteristicas técnicas esenciales que se
reivindican, emulsiones que encapsulen de forma adecuada diferentes tipos de aceites,
empleando biopolimeros naturales, siendo capaces de proteger de forma efectiva componentes

funcionales lipdfilos, mientras se mantienen traslicida.

3.13. Ademas, es muy importante tener en cuenta que laemulsion que se reivindicano emplea
componentes adicionales tales como agentes plastificantes, secuestrantes o co-tensioactivos
para disolver, solubilizar, modificar o ajustar el pH de las particulas dispersas. Con 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 pre sente invencion, en la

que el conglomerado proteina-polisacarido es suficiente paralograr los efectos deseados.

3.14. Ahora, con respecto a la objecion por supuesta falta de nivel inventivo elevada al método
de la reivindicacion 4, se debe tener en cuenta que dicha reivindicacion menciona: “Un método
para obtener una emulsién que comprende: a. disolver una cantidad menor al 2% (p/p o v/v) de
unaproteinaseleccionadaentre colageno y gelatinahidrolizada 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 solucion homogénea
traslucida; c. adicionar en la solucién del paso (b), una sustancia hidr6foba 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
solucion de proteina obtenida en el paso (a), que ininterrumpidamente permanece bajo

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

3.15. De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que como se ha explicado

ampliamente, D1 no mencionani sugiere colageno ni gelatina hidrolizada como proteinas

del conglomerado, ni_mucho menos la seleccion particular de alginato de sodio.

Adicionalmente, esta anterioridad tampoco menciona gue se disuelvan cantidades
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menores al 2% p/p o p/v de proteina en aguay por aparte unacantidad menor al 2% p/p de

alginato de sodio en agua.

3.16. El Examinador erréneamente afirmaque la diferenciaentre lareivindicacion4y D1 es que
este Ultimo no menciona la proporcion de 2:1 entre la proteinay el polisacarido. Sin embargo,
esta caracteristica ni siquiera esta incluida en la clausula objetada.

3.17. En este sentido, la personamedianamente versada en la materia no se hubieravisto

motivada de forma obvia a desarrollar un método que especificamente emplee

coldgeno/gelatina hidrolizaday alginato de sodio v a disolver por aparte en agua las

cantidades que sereivindican de estos componentes, con base en la anterioridad citada ni

en sus conocimientos medios en el campo técnico.

3.18. Es importante tener en cuentatambién que el método que actualmente se reivindica, no

requieredeequiposdealtas energiastales como equiposde cizallamiento o como equipos

homogeneizadores de alta presién qgue si son empleados en D1 para alcanzar tamafios de

particulaen escalananoy micro (dispersion de rotor / estator (CAT-X620, M. Zipperer GmbH /

Staufen), equipos emulsificadores de altas presiones; EmulsiFlex C5 (AVESTIN, Canadd) y
plantas de procesamiento al vacio (FrymaKoruma MaxxD 200 (FrymaKorumaGmbH, Neuenburg,
Alemania), tal como se evidencia en el documento D1, péarrafos (0043, 0044, 0045, 0212,
0214, 0215, 0216, 0228, 0243), e imagenes (Fig. 2A, Fig. 2B, Fig.2C, Fig.2D, Fig. 2E).

3.19. Adicionalmente, en el documento D1 parrafos 0211 y 0218, se evidencia un proceso
termodindmico donde se expone el material lipidico a temperatura 60°C. De igual forma, la
anterioridad menciona someter el polisacarido a un tratamiento térmico mucho mas fuerte
(pasteurizado), alcanzando temperaturas de 90°C. Tales procesos no son realizados en la
presente invencion.

3.20. En el método reivindicado, estos tamafos de particula son alcanzados Unicamente
mediante la ejecucion de las etapas mencionadas, sin necesidad de hacer uso de este tipo de
equipos o de altas temperaturas, los cuales hubieran sido empleados por la persona
medianamente versada en la materia, con base en las ensefianzas de D1. Esto es evidencia

adicional que demuestraque el método de la invencidn si es inventivo.
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3.21. Por todo lo anterior, amablemente se solicita a su Despacho reconocer que tanto la
emulsion como el método que se reivindican son inventivos en vista del estado de latécnica mas

cercano citado por el Examinador.
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, 0;

al correo electrénico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.
C.C.80.421.942de Bogota

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