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Doctora Edna Marcela Ramirez
Directora de Nuevas Creaciones
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente Num. NC2019/0007228

Solicitud de Patente de Invencion titulada: “UN FLUIDO DE EXTRACCION Y UN
METODO PARA EXTRAER UN COMPUESTO ORGANICO PARTIR DE UN
MATERIAL NATURAL”.

Solicitante: Metagreen Ventures

Asunto: RESPUESTA A OFICIO NO. 3728. EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CONCHA, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado tal como aparece
al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al
auto emanado por ese Despacho dentro del término de prorroga solicitado el 16 de junio de

2021:

1. Titulo

El examinador menciona que el titulo actual no se relaciona con el objeto de la solicitud

contenido en la descripcion y las reivindicaciones.

Con el objeto de atender a la anterior observacion, y atendiendo la sugerencia del examinador

se modifica el titulo de la siguiente manera:

“UN FLUIDO DE EXTRACCION Y UN METODO PARA EXTRAER UN COMPUESTO
ORGANICO PARTIR DE UN MATERIAL NATURAL”.

Este titulo cumple a cabalidad con el articulo 27 literal d) de la Decision 486.
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Claridad de las reivindicaciones
Reivindicacion 1

El examinador establece que la reivindicacion 1 tiene por objeto un método, sin
embargo, muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar
sus condiciones técnicas tales como: temperaturas, cantidades, las cuales definirian

completamente la invencion.

Asi mismo, menciona que la reivindicacién 1 presenta los términos: “Material
natural”, “Fluorofilico”, “hidrofluorocarburo” que son términos de caracter general
y por lo tanto son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invencion del

estado de la técnica.

- Con el objeto de atender a la anterior observacién se presenta una nueva
reivindicacion 1 que incluye fluidos de extraccion especificos y compuestos

fluorofilicos, y se especifican los términos objetados.

Por lo tanto, es claro que la reivindicacion 1 modificada contiene las condiciones

técnicas, y términos precisos.
De esta forma se da por superada la anterior observacion.
Reivindicacion 38

El examinador afirma que el preambulo de la reivindicacion 38 esta de forma general
y que dicha reivindicacion tiene por objeto un producto, se encuentra mal definido, ya
que no reivindica claramente la forma o constitucion del mismo (componentes), y las

partes que lo compone (proporciones).

Con el propodsito de atender a la anterior observacion se elimind la

reivindicacion 38 del pliego reivindicatorio.

Por ultimo, el examinador menciona que el término “Error! Reference source not
found.” presente en las reivindicaciones 2 a 37 y 39, no es claro y se presenta como
un error de edicion en el capitulo reivindicatorio, que entorpece el entendimiento del

capitulo reivindicatorio.

Con el objeto de atender a la anterior observacion se presenta un nuevo pliego

reivindicatorio en el cual se elimin6 dicho error de edicion.
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El pliego reivindicatorio cumple a cabalidad con el requisito de claridad del articulo 30 de la

Decision 486.

3. Novedad

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 1 a 37 carecen de novedad debido a la
divulgacion del documento D1 (US2001021367) “Process for the extraction of a compound

by a fluorocarbon compound”

Asi mismo menciona que el documento D2 Noles, R “Vapor-Liquid equilibrium for
Chlorodifluoromethane + Dimethyl Ehter from 283 to 395 K at Pressures to 5.0 MPa” afecta

la novedad de las reivindicaciones 38 y 39.

Y por ultimo afirma que el documento D3 (US20080300386) “extraction and partitioning of

molecules" afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 37.
En forma resumida se argumenta lo siguiente:

"La reivindicacion 1 consiste en: “Un método para extraer un compuesto organico natural a

partir de un material natural” (Radicado No NC2019/0007228 del 04 de julio de 2019)

Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Caracteristicas D1 D3
esenciales
Un método para extraer un Un método para extraer un

compuesto organico natural | Un proceso para extraer una | componente de interés de una
a partir de un material | composicién que comprende: | pluralidad de compenentes,

natural, el método | (Reiv. 1) comprendiende (Reiv. 1)
comprende
poner en contacto el proporcionar una mezcla que
material natural con un comprende una pluralidad de
fluido de extraccion componentes y al menos dos
extrayendo por fases liguidas

S oner en contacto una muestra
consiguiente el compuesto P . .

.= de la materia prima con un
arganico natural del

material natural en el fluido disolvente de extraccion (Reiv. 1)

de extraccion para formar
una solucidn de fluido

extraida
El fluide de extraccion | disclvente de extraccién que | Disclvente (Parr. 6)
comprende comprende

Los codisolventes adecuados se | Hexano (Parr. 6)
un compuesto fluorofilico pueden seleccionar de C2-6,
particularmente los compuestos
de hidrocarburos C2-4 que
pueden ser alifaticos o aliciclicos

un hidrofluorocarburo. un (hidro) fluorocarburo (Reiv. 1) | Fluorocarburo (Parr. 402)
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del proceso de la reivindicacion
1 habian sido divulgadas previamente en el D1 y en D3, por lo tanto, la materia reivindicada

no €s nucva.

4. Argumentos en favor de la Novedad de la solicitud en estudio con
respecto a los documentos D1-D3

El articulo 16 de la Decision 486 estable:

"Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

En virtud de la anterior definicion, consideramos que los documentos D1-D3 no constituyen
documentos del arte previo que afecten la novedad de la presente solicitud por las siguientes

razones:

Como se mencion6 anteriormente se presenta un nuevo pliego reivindicatorio como sustituto
del anteriormente presentado, el cual se encuentra totalmente sustentado en la memoria

descriptiva originalmente presentada.
En particular la reivindicacion 1 se modificé de la siguiente forma:

"Un método para extraer un compuesto orgdnico natural a partir de un material
natural, el método comprende poner en contacto el material natural con un fluido de
extraccion extrayendo por consiguiente el compuesto organico natural del material
natural en el fluido de extraccion para formar una solucion de fluido extraida, dicho
fluido de extraccion comprende un hidrofluorocarburo y un compuesto fluorofilico
que es un hidrocarburo éter, donde dicho fluido de extraccion comprende ademas

trifluoroetanol o hexafluoroisopropanol, y

en donde el compuesto fluorofilico se selecciona del grupo que consiste en dimetiléter,
metiletiléter, metil n-propil éter, metil isopropil éter, metil-n-butil éter, dietil éter,

metil terc-butil éter y etil terc-butil éter”.

Se eliminaron las reivindicaciones 23, 30, y 38-39.
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Con respecto a las demads reivindicaciones, mi representada respetuosamente no esta de
acuerdo con su Despacho y afirma que nada en D1-D3 ensefia o sugiere un método para extraer
un compuesto organico natural a partir de un material natural poniendo en contacto el material
natural con un fluido de extraccion que comprende un compuesto fluorofilico, un

hidrofluorocarburo y trifluoroetanol o hexafluoroisopropanol.

Ninguno de los documentos D1-D3 menciona tal combinacion de solventes. Ademds, cada
uno de los documentos D1-D3, documentos que fueron citados para afectar la novedad de las
reivindicaciones independientes, no dicen nada con respecto al trifluoroetanol y al

hexafluoroisopropanol.

Por al menos estas razones, las combinaciones de los documentos D1-D3 no pueden hacer que
la reivindicacion independiente 1 carezca de novedad o de nivel inventivo. Ademas, las
reivindicaciones dependientes 2-22, 24-29 y 31-37 dependen de la reivindicacion
independiente 1y, por lo tanto, incluyen todas las caracteristicas citadas en la reivindicacion
1. Asi, por al menos las mismas razones, las reivindicaciones dependientes 2-22, 24- 29, y 31-
37 son nuevas e inventivas con respecto a los documentos D1-D3, ya sea que se consideren

solos 0 en combinacion.

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio, asi como los
argumentos arriba expuestos, se puede concluir que la presente invencion es nueva e inventiva

con respecto al arte previo citado por su Despacho.

5. Solicitudes concedidas en otros paises para esta misma invencion.

A manera informativa, pongo en conocimiento del Examinador que las patente US 10,758,579
equivalente a la presente solicitud colombiana ha sido otorgada. Aun cuando entiendo que
estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero
que por tratarse de una pregunta factica la determinacion de la existencia de novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un

antecedente persuasivo en la materia.

La Oficina de Patentes Estadounidense otorgd la patente US 10,758,579 con reivindicaciones

similares a las que ahora se presentan.
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La modificacién de las reivindicaciones de la solicitud colombiana también se efectuaron en
la solicitud de patente europea No. 17878897.2 equivalente a la solicitud colombiana, la cual

se encuentra pendiente de decision.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento
y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invencién para el invento que se

tramita en este expediente.

Atentamente,

JWAN PABLO CONCHA DELGADO

.C. nim. 80.416.654 de Bogota
T.P. nim. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos: -Capitulo reivindicatorio modificado conformado por 35 reivindicaciones
- Formulario de modificacion voluntaria
- Recibo de pago por modificacion voluntaria.

- Copia de la patente estadounidense US 10,758, 579



