Expediente: NC2019/0009052

Respuesta Examen de Fondo

Sefiores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Expediente: NC2019/0009052

Solicitud de Patente Titulada: “GRANULADO BIODEGRADABLE QUE
COMPRENDE MATERIAL LIGNOCELULOSICO, FOSFORO,
NITROGENO, POTASIO Y MICROORGANISMOS AEROBICOS, Y
PROCESO DE FABRICACION”

Solicitante: PSL PROANALISIS S.A.S. BIC

Por medio de la presente comunicacién, yo, LILIANA RINCON BARRIOS, mayor
de edad, identificada tal y como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de
Representante Legal de la sociedad solicitante, y dentro del término legal previsto,
me permito dar respuesta al oficio ntiimero 18604 del 10 de noviembre de 2023, en

los siguientes términos:

1. a) El Despacho sostiene que “los documentos EP0594125 (D1) y
W02018/170561 (D4) afectan el nivel inventivo de la invencion”.

El Despacho sefiala que “D1 es considerado como el estado de la técnica mds cercano a la
invencion definida en la Reivindicacion 1, ya que divulga un agente remediador de suelos

que comprende (pdg. 4, lineas 9-10), un vehiculo biodegradable que incluye celulosa, lignina,
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papel de filtro, astillas de madera entre otros (pdg. 5, lineas 36-37), un nutriente que estd
soportado en el vehiculo que contiene carbono, nitrégeno, fosforo y potasio (pag. 5, lineas 50-
51), microorganismos que estdn soportados en el vehiculo que incluyen bacterias del género
Pseudomonas, que se utilizan para degradar compuestos de hidrocarburos aromadticos,

disolventes orgdnicos tal como tolueno y compuestos orgdnicos clorados.

Adicionalmente, el Despacho sefala que “La diferencia entre la invencion, definida en la

Reivindicacion 1 y el producto divulgado en D1 consiste en especificar que es un granulado

y tiene un tamario de particula entre 2,5 y 3,0 mm, pero que no se evidencia un efecto técnico

asociado a la diferencia”. El Despacho también resalta que, al comparar los resultados
de los ensayos de biorremediacion del producto de la presente invencién con

aquellos de D1, no se aprecia ninguna diferencia significativa, ni se evidencia un

efecto sorprendente atribuible exclusivamente a la caracteristica distintiva.

El Despacho concluye que “El especificar que es un granulado y tiene un tamario de
particula entre 2,5 y 3,0 mm en productos para la biorremediacion ya estd divulgado en D4,
que se refiere a un producto granular entre 1,0 y 3,0 mm que se obtiene a partir del secado de
materiales basados en maderas ligeras derivadas de residuos de turba y poda, y que la persona
normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir la especificacion de un
granulado con un tamario de particula entre 2,5 y 3,0 mm sugerido en D4 en el producto de

D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia”.

Con respecto al proceso de la Reivindicacion 3, el Despacho sefiala que “La diferencia
entre el proceso de la invencion y el proceso divulgado en D1, consiste en incluir la etapa (b)
moler el material seco obtenido en la etapa (a) e incluir la etapa (c) separar el material molido
de la etapa (b) con un tamartio de particula, entre 2,5 y 3,0 mm y especificar que la
temperatura de secado se realiza entre 120°C y 250°C”, pero que no hay evidencia de que

incluir las etapas (b) y (c) y especificar que la temperatura de secado se realice entre
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120°C y 250°C proporcione un proceso con algun efecto técnico, dado que esto “se
considera simplemente una cuestion de variacion en el diserio”, por lo que también el

proceso se considera obvio.

Finalmente, el Despacho de la SIC opina que “es importante hacer hincapié que bajo el

Radicado No. NC2019/0009052 de 26 de octubre de 2023, el solicitante presenté ensayos

relacionados con la biodegradabilidad vy ecotoxicidad del ¢granulado, demostrando

su capacidad de degradacion natural y su inocuidad para las especies estudiadas.

No obstante, es relevante serialar que estos estudios no guardan relacion con el

problema técnico que la presente invencién busca resolver. Por lo tanto, estas

pruebas no contribuyen a demostrar un efecto sorprendente e inesperado en el

producto y proceso reclamados”.

b) En respuesta a estas objeciones, me pronunciaré inicialmente
con respecto a esta tltima opinién del Despacho relacionada con los estudios de
biodegradabilidad, inocuidad y ecotoxicidad del granulado, para luego argumentar

a favor del nivel inventivo de la invencién.

En la fase de Investigaciéon y Desarrollo de productos biodegradables destinados a

la biorremediacién, es estrictamente necesario contemplar el perfil toxicolégico e

inocuidad de los mismos, para garantizar asi que la solucion al tema de

biorremediacion no se convierta, a la postre, en un problema mavyor para el

ecosistema. En este caso particular, el desarrollo del granulado biodegradable

reclamado en la presente solicitud, no solamente se enfocé en su poder de

biorremediacién sino en ostentar un bajo perfil toxicolégico, adecuado para las

distintas especies que tendrian contacto, directo o indirecto, con el producto.
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Resulta inexplicable, a todas luces, la manera como el Despacho desconoce v resta

importancia a los estudios de ecotoxicidad e inocuidad del granulado de la presente

invencién, como si éstos no fueran tanto o mds importantes que su capacidad de
biorremediacién. En este sentido, invito respetuosamente al Despacho a hacerse la
siguiente pregunta: ;De qué serviria desarrollar un producto con altas propiedades de
biorremediacion, si no ostenta un bajo perfil de toxicidad adecuado para el ecosistema y las

especies con las que tendrd contacto?

Resulta inaceptable, desde todo punto de vista, ignorar y restarles importancia a las

propiedades toxicolégicas del granulado biodegradable de la invencién, sélo porque

para el Despacho “no guardan relacion con el problema técnico”, lo cual es una

apreciacion equivocada, dado que el propésito de desarrollar este tipo de productos

no es solamente lograr una alta biorremediacion, sino también manejar un perfil

toxicoldgico adecuado.

De nuevo, el problema técnico planteado es la necesidad de disefiar un producto que

permita la biodegradacién de suelos v cuerpos de agua contaminados con

hidrocarburos y/o material lipidico, sin necesidad de transportar el suelo a otro

lugar o planta de tratamiento para ser descontaminado. Para ello, la solucién que

aporta la presente invencién es un granulado biodegradable, asi como su proceso de

elaboracién a partir de material lignocelulésico, el cual, al ser aplicado en el suelo o

cuerpo de agua contaminado, absorbe v encapsula los hidrocarburos v/ o el material

lipidico, manejando una baja toxicidad para las especies presentes en el ecosistema.

Asi las cosas, me permito respetuosamente invitar al Despacho a considerar y tener

en cuenta para su andlisis todos v cada uno de los ensayos de inocuidad,

ecotoxicidad vy biorremediacion presentados durante el tramite de la presente

solicitud, dandole la importancia que éstos merecen.
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Ahora bien, con respecto a la objecion de nivel inventivo, respetuosamente

considero que el Despacho nuevamente se equivoca en su andlisis, asegurando

que la presente invenciéon no cumple con el requisito del nivel inventivo, esta vez, a

la luz de las ensefianzas de los documentos D1 y D4, veamos:

La materia reclamada corresponde a un Granulado biodegradable caracterizado
porque comprende: material lignoceluldsico, fésforo, nitrégeno, potasio y
microorganismos aerdbicos de las especies Pseudomonas, Dechloromonas, Alcanivorax,
Deinococcus y Methilibium; donde el granulado biodegradable tiene un tamafio de
particula entre 2,5 y 3,0 milimetros; asi como el procedimiento para obtener dicho
granulado biodegradable a partir de material lignocelulésico, mediante las

siguientes etapas:

a) Secar el material lignocelulésico una temperatura entre 120°C y

250°C;

b) Moler el material seco obtenido en la etapa (a);

c) Separar el material molido de la etapa (b) con un tamafio de

particula entre 2,5 y 3,0 milimetros; y

d) Adicionar fésforo, nitrégeno, potasio y microorganismos

aerdbicos al material obtenido en la etapa (c).

Ahora bien, con respecto al andlisis de nivel inventivo, me permito resaltar que los

documentos citados (D1 yv D4) no afectan el nivel inventivo de la presente

invencioén. Asi, teniendo claro el alcance de la materia ahora reclamada, y en vista
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de los documentos citados, me permito realizar de nuevo el anéilisis de nivel

inventivo de acuerdo con la Guia para Examen de Solicitudes de Patente vy Modelos

de Utilidad de la SICY, 1a cual establece que “Durante el examen de nivel inventivo debe
hacerse un juicio de valor y un andlisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la

tecnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invencion que se estd

evaluando.

Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad vy evitar que se realice un andlisis en

retrospectiva (“hindsi¢ht” o “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, a continuacién, presento nuevamente el analisis

siguiendo el método problema-solucién de acuerdo con las etapas establecidas por

la SIC en su Guia, teniendo en cuenta el alcance de las Reivindicaciones y de la

informacién divulgada en los documentos citados, esta vez, D1 y D4.

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invencidn 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 mds caracteristicas en comiin con la invencion o presenta leves

modificaciones de estructura e indica la misma funcion, o proposito”.

1 Superintendencia de Industria y Comercio. Op. Cit. Seccién 2.13.5, p. 132.
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El estado de la técnica mas cercano, de acuerdo con lo indicado por el Despacho, es

el documento D1, el cual divulga un vehiculo portador poroso, y su método de

preparacion, para soportar microorganismos que remedian suelos contaminados. El
portador poroso de D1 puede estar conformado por distintos compuestos, entre
ellos celulosa, dextrano, agarosa, gelatina, albimina, resinas de intercambio i6nico,

cerdmica y vidrio MPG (modalidad preferida del Ejemplo 1).

En los poros del portador se incrustan microorganismos (v.g. Pseudomonas,
Methylosinus,  Methylomonas, ~ Methylobacterium,  Alcaligenes, — Mycobacterium,
Nitrosomonas, Xanthomonas, Spirillum), y los nutrientes necesarios (v.g. medio de

cultivo YPD) para el crecimiento de las bacterias.

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

cercano.

El documento D1 describe un vehiculo portador poroso para biorremediacién, que

comprende microorganismos incrustados en el portador v medios de cultivo para

su crecimiento, asi como su proceso de elaboracion a partir de vidrio poroso MPG

(didmetro de poro de 20 pm; 0,35 cc/g), alcohol polivinilico y medio de cultivo YPD
(10 g de extracto de levadura, 20 g de peptonay 20 g de glucosa por litro) y posterior
secado a 70°C.

Como se desprende de lo divulgado en D1, es evidente que existen muchas

diferencias entre el granulado biodegradable v el proceso de la invencidn con

respecto al proceso divulgado en D1 para elaborar el vehiculo portador. En este

sentido, me permito listar, una por una, las diferencias en la Tabla 1:
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Tabla 1

Granulado de la Invencién Vehiculo portador de D1

Elaborado a partir de material | Elaborado a partir de vidrio, vy

lignoceluldsico seco v molido, | medio de cultivo de levaduras

potasio, foésforo vy nitrégeno v | (hongos)

microorganismos.

Comprende, necesariamente, | NO incluye fésforo, nitrégeno,

fosforo, nitrégeno, potasio y | potasio, ni _ microorganismos

microorganismos aerébicos de las | aerobicos de las  especies

especies Pseudomonas, Dechloromonas, | Dechloromonas, Alcanivorax,

Alcanivorax, Deinococcus y Methilibium | Deinococcus y Methilibium

NO comprende ningan tipo de | Comprende levadura (hongos) y

hongos (solo bacterias) peptona

Elaborado mediante un proceso cuya | La etapa final del proceso es un

etapa inicial es un secado a wuna | secadoa 70°C.

temperatura entre 120°C vy 250°C

De acuerdo con lo anterior, y en vista de las enormes diferencias y la definicién de

estado de la técnica cercano establecida en la Guia de la SIC, resulta inexplicable

como es que el Despacho de la SIC considera a D1 como estado de la técnica

cercano, cuando es evidente casi no tiene caracteristicas en comdn con la presente

invencion.

En este punto, muy respetuosamente considero totalmente desacertada la opinién

del Despacho al indicar que D1 es un antecedente relevante, cuando salta a la vista

que_D1 divulga un vehiculo portador de microorganismos elaborado a partir de

vidrio, alcohol polivinilico y medios de cultivo, en tanto que la presente invencién

se refiere a un granulado biodegradable con fosforo, nitréogeno, potasio vy

microorganismos aerébicos.
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Ahora bien, en cuanto a los procesos de elaboracion, es evidente que de ninguna

manera se realizan a las mismas condiciones, precisamente por lo diferentes que

son tanto el material de origen como los componentes que se adicionan a cada uno.

Asi, D1 no indica etapas de molienda v secado de material lienocelulésico, ni

condiciones de temperatura de 120°C a 250°C para realizar el secado.

Es evidente que la naturaleza del material de partida (material lignoceluldsico) y de
los demas componentes adicionados en el proceso aqui reclamado (fésforo,
nitrégeno, potasio y microorganismos) para obtener el granulado biodegradable

aqui reclamado, son TOTALMENTE diferentes a los materiales de partida (vidrio,

alcohol polivinilico, medio de cultivo YPD y hongos) del proceso divulgado en D1.

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

En este punto me permito diferir respetuosamente de la opinion del Despacho

cuando afirma que no se evidencia efecto técnico asociado a las diferencias entre el

granulado biodegradable de la presente invencién y el descrito en D1, veamos:

Las condiciones particulares de los materiales de partida y las etapas de secado,

molienda v adicién de fésforo, nitrégeno, potasio y microorganismos aerdbicos de

las especies Pseudomonas, Dechloromonas, Alcanivorax, Deinococcus y Methilibium al

material lignoceluldsico en el proceso aqui reclamado, son las que permiten que el

granulado obtenido sea completamente biodegradable v pueda ejercer su accién

al ser aplicado en el suelo o cuerpo de agua contaminado, absorbiendo vy

encapsulando los hidrocarburos y/o el material lipidico, ostentando un bajo perfil

toxicolégico para el ecosistema.
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En este sentido es importante resaltar que el granulado biodegradable de acuerdo

con la presente invencion experimenta en el medio ambiente una degradaciéon

natural de mas del 90% en 30 dias, tal v como se ilustra en la Gréfica 1, en donde se

muestra la curva de biodegradabilidad de una modalidad del granulado de la

invencién (Megasorboil Plus) siguiendo el método OECD 301D>2.

Por su parte, en la Gréfica 2 se ilustra la curva de biodegradabilidad del granulado

de la invencidn, la cual muestra una degradaciéon natural de mas del 89% en 27

dias, segin la metodologia de la Guia Ambiental de Formulacién de Planes de

Pretratamiento de Efluentes Industriales del Ministerio del Medio Ambiente3.

Grafica 1
Curva de Biodegradabilidad Megasorboil Plus
Meétodo OECD 301D
100
> Biodegradabilidad a 30 dias: 94,1 % //"‘
> 80
o
2 //
5 60
o /
S 40
2 //
©
S 20
g /
a)
o+
0 5 10 15 20 25 30
Tiempo (dias)

2 OECD 301. Linea guia para pruebas de productos quimicos. OECD.
3 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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Gréfica 2

Curva de Biodegradabilidad
Megasorboil Plus
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De acuerdo con los resultados obtenidos e ilustrados, Megasorboil plus se

biodegrada naturalmente méas del 89% en 27 dias, por lo cual se considera

biodegradable, dado que supera el 60% de biodegradacién, segtn lo establecido en

la Guia en mencidn.

Adicionalmente, el granulado biodegradable de acuerdo con la presente invenciéon

presenta un bajo nivel de toxicidad, lo cual se comprueba con tres estudios de

Ecotoxicidad realizados en invertebrados acuéaticos de agua dulce (Daphnia sp.), en

lombrices de tierra (Eisenia foetida) y en peces (truchas).

En el primer estudio de Ecotoxicidad se determiné la curva concentracién-respuesta
para la inmovilizacién de las Daphnia sp. después de 48 horas del contacto agudo y
se estableci6 la ECsp del producto Megasorboil plus.
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En el segundo estudio de Ecotoxicidad, se determiné la curva concentracién-

respuesta para la mortalidad de las lombrices de tierra a los 14 dias del contacto

agudo v se establecié la concentracién letal media. En el tercer estudio de

Ecotoxicidad, se determind la curva concentraciéon-respuesta para la mortalidad de
los peces después de 96 horas de contacto agudo y se estableci6 la concentracion

letal media del producto Megasorboil plus.

Los tres estudios de Ecotoxicidad concluyen que no hubo mortalidad a las

diferentes concentraciones evaluadas y bajo las condiciones establecidas en el

estudio, por lo que se considera que el granulado biodegradable de la presente

invencién no es téxico para las especies mencionadas. Asi, el granulado

biodegradable aqui reclamado se convierte en una opcién mas favorable para los

usuarios y para el medio ambiente desde el punto de vista toxicoldgico, lo que, a

todas luces, evidencia un efecto técnico que, sin lugar a dudas, es atribuible a los

elementos diferenciales de la invencién.

El Granulado biodegradable de la presente invencién exhibe una alta eficiencia y

gran capacidad de absorber un amplio espectro de hidrocarburos v otros

compuestos lipidicos en el suelo, lodo v sedimento contaminados con

hidrocarburos de fraccién media y fraccién pesada. Un ensayo para evaluar la

capacidad de biorremediacion del granulado biodegradable de la invencion, es la

determinacién, durante las semanas siguientes a la aplicacion del granulado, del

Total de Grasas v Aceites e Hidrocarburos del Petroleo (TPH) en muestras de agua,

suelo y lodo, realizados segtn el método NMX-A A-145-SCFI-2008* (ANEXO 1). El

limite méaximo de TPH en suelos establecido en la Norma Louisiana 29B> es del 1%.

* NMX-AA-145-SCFI-2008. Suelos - Hidrocarburos fraccién media por Cromatografia de Gases con
Detector de Ionizacién de Flama (GC-FID).

5 Department of Natural Resources of The United States. "Louisiana Standard 29B”
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Los resultados de los ensayos con diferentes concentraciones, en muestras de agua,

lodo y suelos, se ilustran a continuacién, y reflejan que el tratamiento con el

eranulado de la invencién permite alcanzar un porcentaje de TPH inferior al limite.

ENSAYO1
Fecha (dd/mmy/aaaa) | Tiempo (dias) TPH (%)

13/11/2018 0 17,5
16/11/2018 3 16,9
18/11/2018 5 13,2
19/11/2018 6 11,5
21/11/2018 8 8,4
23/11/2018 10 6,3
28/11/2018 15 2,1
05/12/2018 22 0,8
18/12/2018 35 0,7

Gréfica 3
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ENSAYO 2

Fecha (dd/mmy/aaaa) | Tiempo (dias) TPH (%)
08/01/2019 0 13,4
12/01/2019 4 13,3
16/01/2019 8 11,1
19/01/2019 11 9,2
21/01/2019 13 9,0
25/01/2019 17 7,4
30/01/2019 22 3,8
08/02/2019 31 1,6
20/02/2019 43 0,9

Grafica 4
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ENSAYO 3
Fecha (dd/mmy/aaaa) | Tiempo (dias) TPH (%)
05/03/2019 0 23,9
09/03/2019 4 21,6
13/03/2019 8 17,0
16/03/2019 11 16,8
18/03/2019 13 16,2
22/03/2019 17 141
27/03/2019 22 8,8
05/04/2019 31 4,0
17/04/2019 43 1,7
25/04/2019 51 0,5
Grafica 5

TPH (%)

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

50

0,0

Biorremediacion

10 20 30 40 50 60

Tiempo de tratamiento (dias)

Pagina 15 de 24




Expediente: NC2019/0009052

Respuesta Examen de Fondo

Ahora bien, la absorcidon de hidrocarburos por parte del granulado de la invencion

es altamente dependiente de su tamafio de particula (granulometria). Para que la

remediacion sea efectiva, el granulado debe absorber una cantidad de hidrocarburo

de al menos cuatro veces su peso (400% absorcién peso/peso). Asi, para las pruebas

de absorcién de crudo se utiliz6 granulado con diferente tamafio promedio de

particula, el cual se determiné por difraccién laser. Los resultados son los siguientes:

ENSAYO 4
Tamano de particula (mm) Absorcion (%)
0,91 86
1,84 113
2,30 234
2,63 571
3,07 373
3,68 322
4,54 139
Grafica 6

Efecto del tamafio de particula en capacidad de absorcién
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En los casos en que el tamafio de particula es muy pequeiio (< 2,0 mm), la

absorciéon es muy baja debido a que el granulado se encuentra en estado

pulverizado y no permite el encapsulamiento efectivo de los hidrocarburos

requerido para una eficaz biorremediacion.

Para tamafios de particula mayores a 3,0 mm, aunque se presenta una absorcién

importante, la consistencia del granulado es aglomerada, lo cual impide una eficaz

labor de los microorganismos encargados de la biorremediacién, ya que la superficie

libre disponible para actuar es en realidad menor que a tamafios de particula

intermedios (2,5 a 3,0 mm). Asi, un tamafio de particula de 2,5 a 3,0 mm es el ideal.

Asi las cosas, se ha demostrado mediante ensavos experimentales (de

granulometria, absorcion, biodegradabilidad, inocuidad vy ecotoxicidad) los

efectos vy ventajas del granulado de la invencidn, los cuales, indudablemente, son

atribuibles a las diferencias con los productos revelados en el estado de la técnica

mas cercano.

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 Manual Andino de Patentes

(MAP) “se debe definir el problema sin incluir elementos de la solucion, porque entonces

la solucion seria evidente’” (énfasis fuera del texto).

6 Ibidem, pagina 133
7 Comunidad Andina de Naciones, dp. cit., seccién 10.2.1
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Dado que el Despacho no consideré todos los efectos técnicos logrados por el

producto y el proceso reivindicados, formula el problema técnico de manera

equivocada, asi: “Como modificar el producto conocido en D1 con el fin de proporcionar

otro producto alternativo?”.

No obstante, atendiendo lo estipulado por la Guia de la SIC y por el MAP, considero

que el problema técnico objetivo de la presente invencion es: ;como modificar el

proceso revelado en D1 para obtener un ¢ranulado biodegradable para absorber vy encapsular

hidrocarburos vy/o material lividico presente en el suelo o en un cuerpo de agua contaminado?

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.

De acuerdo con la Guia de la SIC “esta etapa consiste en responder a la prequnta de si en
el estado de la técnica en su conjunto hay un sequndo 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 el estado de la técnica

mds cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada”® (énfasis fuera del texto).

Tal y como lo mencioné anteriormente, el proceso de D1 se diferencia del de la

presente invencion en los_materiales de partida y por ende las etapas de secado y

molienda, asi como en la adicién de elementos como el fésforo, nitrégeno, potasio v

de microorganismos aerdbicos. Por lo tanto, una persona medianamente versada

en la materia, buscando procesos para elaborar granulados biodegradables ni

siquiera consideraria a D1 como punto de partida.

8 Superintendencia de Industria y comercio, dp. cit., seccion 2.13.5.1, paginas 133 - 134
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Asi las cosas, es evidente que una persona medianamente versada en la materia

basada tinicamente en las ensefianzas de D1 y frente al problema de disefiar un

proceso para obtener un granulado biodegradable y de bajo perfil toxicolégico, no

encontraria en el documento D1 motivacion para:

i) Seleccionar material lignocelulésico como material de partida;

ii) incorporar, en el material lignocelulésico seco y molido y con un tamatio
de particula entre 2,5 y 3,0 milimetros, elementos como el fésforo,

nitrégeno, potasio y microorganismos aerébicos de las especies

Pseudomonas, Dechloromonas, Alcanivorax, Deinococcus y Methilibium;

iii) establecer condiciones particulares de temperatura (120°C a 250°C) para

secar el material lignocelulésico; y

iv) obtener, mediante dichas etapas, un granulado completamente

biodegradable v de baja toxicidad para el ecosistema.

De esta manera, ante la falta de ensefanzas en D1, la persona medianamente

versada en la materia se veria motivada a consultar un segundo documento (D4), el

cual, segtin lo establece equivocadamente el Despacho, resuelve las deficiencias de

D1.

El documento D4 describe un material con alto grado de flotabilidad para

biorremediacion de moléculas carbonosas, elaborado mediante un proceso de

secado de derivados de madera suave v posterior adicidén de bacterias (2% a 5%) v

enzimas (oxirreductasas, hidrolasas y ligasas), seguido de un procesamiento final.
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En este orden de ideas, la persona medianamente versada en la materia no podria

encontrar en D4 pista o sugerencia alguna que la llevara a modificar o adaptar el

proceso divulgado en D1 para disefar el proceso de la presente invencién y obtener

el granulado biodegradable aqui reclamado. Es decir, D4 no contiene ensefianza

alguna que permita remediar las deficiencias de D1 para obtener directamente el

granulado biodegradable reclamado, ni mucho menos, su proceso de obtencion.

Es mas, a partir de las ensefianzas de D4, la persona medianamente versada en la

materia a lo sumo estaria motivada a disefiar un método para obtener un material

de alto grado de flotabilidad conformado por enzimas, mas no para disefar un

proceso que permita obtener, a partir de material lienocelulésico, un granulado

biodegradable, y menos auin, esperar que dicho granulado biodegradable ostente las

ventajas v un bajo perfil de toxicidad demostrado contundentemente con estudios

de ecotoxicidad, biorremediacion v granulometria.

Asi las cosas, es evidente que D4 no proporciona ninguna ensefanza que

complemente aquellas faltantes en D1 para que una persona medianamente versada

en la materia hubiera podido desarrollar el granulado biodegradable y su proceso

de obtencién aqui reclamado, ni hubiera podido esperar que obtendria los

resultados sorprendentes que se obtienen con el granulado de la invencién.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este punto es preciso resaltar que el MAP

establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario

no solamente que la combinacién de las ensefianzas pueda hacerse, sino también

que exista una sugerencia o razon tal, que lleve al técnico con conocimientos medios

a combinar las ensefanzas de los documentos?, lo cual, como se demostrd

anteriormente, no ocurre en el presente caso.

9 Comunidad Andina de Naciones. dp. cit., Secciéon 10.2.1
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Ademas, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la quimica

(agroquimica) tienen nivel inventivo cuando los componentes tienen una

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

materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado

impredecible del arte previo. En el presente caso, no sélo el granulado

biodegradable vy el proceso de obtenciéon aqui reclamados son inesperados a la luz

de D1 y D4, sino también los efectos técnicos proporcionados y demostrados, lo

que es una clara evidencia de nivel inventivo.

Es preciso resaltar que el Despacho se ha desviado de lo que estipula en la Guia de

la SIC en cuanto la evaluacién de nivel inventivo, ya que ésta debe basarse

Unicamente en si existen sugerencias explicitas y suficientes en el arte previo que
indicarfan de manera clara cémo desarrollar de manera obvia el granulado y el

proceso aqui reclamados, los cuales, como se demostré anteriormente, no existen.

Es claro entonces, como se demostrd anteriormente, que la presente invencién no

resulta obvia a partir de las ensefianzas de D1 y D4, y que sencillamente el Despacho

de la SIC no reconoce el nivel inventivo de la invencién porque realiza una

busqueda sesgada v un andalisis hindsight, basado en la informacién de D1 v D4, de

las caracteristicas del granulado y del proceso reivindicado, sin considerar si dichos

documentos muestran sugerencias claras que guien inequivocamente a la persona

versada en la materia a disefiar de manera obvia la invencion aqui reclamada.

En este punto es preciso resaltar que no es apropiado anticiparse a los resultados

presentados por la invencidén, va que asi, siempre resultard "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.
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Resulta pertinente resaltar nuevamente que no es aceptable a quien examina o a

quién concede o deniega una solicitud de patente desvirtuar el nivel inventivo de la

invencion alli reclamada por simplemente desglosar sus elementos separadamente

v luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan, como si de armar

un rompecabezas con piezas aisladas se tratara.

En este caso particular, contrario al andlisis del Despacho de la SIC, y como es

evidente del anélisis del arte previo realizado anteriormente, la Gnica forma en que

una persona medianamente versada en la materia podria llegar al producto v al

proceso de la presente invencion, siguiendo los argumentos del Despacho de la SIC,

serfa al realizar un andlisis en retrospectiva una vez conoce la invenciéon aqui

reclamada.

Resulta evidente que en este caso el Despacho rechaza el nivel inventivo de la

presente invencion mediante la basqueda sesgada de algunas de las caracteristicas

aqui reclamadas en D1, D4 y los demds documentos citados, reduciendo y

desconociendo las caracteristicas y ventajas técnicas reclamadas, sin considerar

adecuadamente si el arte previo entendido como un todo comprende ensefanzas

claras v evidentes que guien inequivocamente a la persona medianamente versada

en la materia a obtener la presente invencién de manera obvia.

Mas aun, el Despacho de la SIC pretende hallar motivaciéon en el conocimiento

general de la persona medianamente versada en la materia, sin explicar por qué

razon dicha persona incluiria, v de qué manera v mediante qué procedimiento vy

condiciones de secado vy temperatura, incorporar elementos como fdsforo,

nitrégeno, potasio y microorganismos aerdbicos en el proceso de D1.
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De hecho, el Despacho atin no ha podido demostrar por qué una persona

medianamente versada en la materia habria encontrado, en las ensefianzas de D1 y

D4, una motivacién, o tan siquiera una expectativa razonable, para obtener un

granulado completamente biodegradable y con una baja toxicidad comprobada

mediante estudios de ecotoxicidad, biorremediacion, biodegradacion vy

granulometria.

Adicionalmente, es preciso resaltar que el analisis de nivel inventivo no debe

basarse en si la invencién es “mejor” que la que divulga el arte previo, o si tiene

mejores propiedades, y por ende exigir datos comparativos para basar en ello su

andlisis v conclusion. El anélisis correcto debe estar sustentado en verificar si la

invencion se deriva de manera obvia del estado de la técnica, siendo este el estdndar

legal que define el nivel inventivo para las solicitudes de patentes, lo cual, como se

ha demostrado, no sucede en el presente caso.

En otras palabras, el mencionado Articulo 18 de la Decisién 486 de la Comision de

la Comunidad Andina establece que el nivel inventivo de ser reconocido si la

invencién no se deriva evidentemente del estado de la técnica, mas no si se trata de

una “versién mejorada”.

En conclusion, segiin la aproximacion problema-solucién para el analisis del nivel

inventivo de la presente invencién, éste se reconoce claramente, ya que cualquier

persona medianamente versada en la materia reconoceria que la invencién presenta

un efecto técnico, sumado al hecho que las ensefianzas del arte previo citado no son

suficientes para brindar indicaciones concretas para desarrollar la invencién aqui

reclamada, por lo que el nivel inventivo debe ser reconocido.
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2. Por todo lo anterior, considero respetuosamente que la presente

solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decision

486, y por consiguiente solicito que el Despacho proceda con la concesiéon de la

patente.

Atentamente,

LILIANA RINCON BARRIOS
C.C. 63.484.828
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