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NOTIFICADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2024
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, 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 legal

previsto en el articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. a- 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 originalmente. Asi
entonces, en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, se realizan las siguientes
modificaciones:
- se eliminan las Reivindicaciones 2,y 8 a 10;
- se introduce en la Reivindicacion 1 la frase “u 6xidos de silicio”, lo cual encuentra
soporte al menos en las paginas 10 y 12 del Capitulo Descriptivo, las Figuras, los

Ejemplos y la antigua Reivindicacion 2;
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- la Reivindicacion 1 se limita de acuerdo con el alcance de la antigua Reivindicacion
2 y adicionalmente se define el rango de tamario de los 6xidos metalicos u 6xidos de
silicio entre 100 nm y 500 pum, que el agente de nucleacién de hielo es una proteina
INA, que se deriva de la membrana celular de bacterias de las especies Pseudomonas
syringae, P. viridiflava o Erwinia herbicola, lo cual encuentra soporte en las paginas
10 y 11 del Capitulo Descriptivo;

- se eliminan las Reivindicaciones 8 a 10;

- las nuevas Reivindicaciones 2 a 6 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 3 a
7, respectivamente;

- seajusta la numeracion y las dependencias de las reivindicaciones de manera acorde.

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 proteccidn correspondiente a la divulgacién contenida
en la solicitud original. Por el contrario, corresponden a una limitacién dréastica de la materia

reclamada originalmente.

b- Adicionalmente, con el Gnico proposito de facilitar el trdmite y en aras de la
claridad de la solicitud en su conjunto, se anexa al presente memorial una hoja sustituta de la
pagina 10 del Capitulo Descriptivo, en donde se agregé la frase “u Oxido de silicio” en la
linea 6, a continuacion de la frase que se lee “que se caracteriza por ser de naturaleza
quimica tipo Oxido metalico” de la linea 5. Con lo anterior, es completamente claro para
cualquier persona medianamente versada en la materia que los dxidos que actian como
sustrato de la presente invencion pueden ser tanto 6xidos metalicos como 6xidos de silicio.
De otra parte, la inclusion de esta frase no debe ser considerada como adicion de materia
puesto que las diversas modalidades de la invencion en donde el sustrato corresponde a un
oxido de silicio estan debidamente soportadas tanto en el Capitulo Descriptivo en su totalidad
incluyendo los Ejemplos y las Figuras, como en el Capitulo Reivindicatorio presentado
originalmente. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en la Guia para Examen de
Solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad (en adelante Guia de la SIC), dado

que la caracteristica de los O0xidos de silicio estaba descrita en el Capitulo Reivindicatorio
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presentado originalmente, esta puede incorporarse en el Capitulo Descriptivo, sin que ello

suponga ampliacion de materia®.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones frente al Capitulo

Reivindicatorio:

- las Reivindicaciones 8 a 10 se dirigen a usos, lo que se considera materia no
patentable en Colombia;

- las reivindicaciones carecen de claridad porque los elementos esenciales de la
invencidn se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones en lugar de estar
en la reivindicacion principal;

- la Reivindicacion 1 no es clara porque reclama un nanocompuesto que puede tener
un tamano “submilimétrico”;

- las Reivindicaciones 1, 5 y 6 no son concisas porque las definiciones de “Oxidos
metdlicos”, “enlazante o linker de un amino organosilano”, “un agente
entrecruzante” “‘crosslinker de dialdehido”, “agente de nucleacion de hielo”,
“proteina INA”, “solvente de base acuosa” Yy “‘enlazante amino organosilano”,
comprenden un numero muy extenso de alternativas, lo que impide establecer
claramente el alcance de la proteccion;

- la Reivindicacién 2 no es clara porque menciona “particulas de 6xidos metélicos se
selecciona de grupo que corresponde a oxidos de silicio”, sin embargo, el silicio no
es considerado un metal;

- la Reivindicacion 5 reclama un procedimiento que no describe las condiciones
técnicas esenciales que caracterizan cada etapa del procedimiento, adicionalmente,
no es claro a que se refiere con “un medio solvente”;

- en las Reivindicaciones 2 y 7, el término: "y/0”, es impreciso, por lo cual, no permite

distinguir la invencion del estado de la técnica.

Adicionalmente, el Despacho considera que el Capitulo Descriptivo no divulga la invencion
de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia
pueda ejecutarla, porque en los ejemplos no se evidencia el porcentaje de cada componente

en la composicion y el paso a paso para obtener una componente. Adicionalmente, en el

! Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la Propiedad Industrial, Direccidon de Nuevas
Creaciones. Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad. 2014. Seccién
2.2 P56
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método no es claro el autoensamblaje del bio-nanocompuesto. Adicionalmente, en la pag.
24 se menciona que la camara de enfriamiento esta a 4°C, pero la temperatura del liofilizador
es-1,1°C, por lo que latemperatura no es correcta. En la pag. 31 se menciona una temperatura
de -1,1°C.

Finalmente sefiala que existen inconsistencias entre dibujos, en la figura 5 y la descripcion
en la pagina 7, no se divulga claramente las unidades de tiempo y temperatura, dado que se
menciona unidades en minutos en el eje X y temperatura en el eje Y, pero en la pag. 7 se

menciona que el experimento se realiza durante un minuto a 23°C.

b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atencion del Despacho sobre
las modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo
indiqué en el primer punto del presente memorial. En particular, se eliminaron las
Reivindicaciones 8 a 10, con lo cual considero completamente superada cualquier objecion

relacionada con estas, en particular la objecion relacionada con materia no patentable.

i) En relacién con las objeciones relacionadas con la supuesta falta de
claridad de la Reivindicacién 1, me permito nuevamente llamar la atencion sobre las
modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.
Particularmente, se introduce en la Reivindicacion 1 la frase “u oxidos de silicio”, lo cual
encuentra soporte al menos en las paginas 10 y 12 del Capitulo Descriptivo, las Figuras, los
Ejemplosy la antigua Reivindicacion 2; se limita el alcance de la Reivindicacion 1 de acuerdo
con el alcance de la antigua Reivindicacién 2 y adicionalmente se define el rango de tamafio
de los 6xidos metélicos u éxidos de silicio entre 100 nm y 500 um, que el agente de
nucleacion de hielo es una proteina INA, que se deriva de la membrana celular de bacterias
de las especies Pseudomonas syringae, P. viridiflava o Erwinia herbicola, lo cual encuentra
soporte en las paginas 10 y 11 del Capitulo Descriptivo. Con lo anterior, considero
completamente superadas las objeciones relacionadas con la supuesta falta de claridad y

excesiva amplitud de la Reivindicacion 1.

iii) De otra parte, en lo que concierne a las expresiones “enlazante o linker
de un amino organosilano”, “un agente entrecruzante” “‘crosslinker de dialdehido”,
“agente de nucleacion de hielo”, “proteina INA”, “solvente de base acuosa”y “enlazante
amino organosilano”, es relevante indicar que éstas son completamente claras para la persona
medianamente versada en la materia en tanto dicha persona tiene conocimientos medios en

el area de la quimica, y estaria en total capacidad de comprender que tales expresiones son
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alusivas a ciertas modalidades de la invencion las cuales simplemente representan el tipo de
molécula que cumple cada una de las funciones detalladas en la Reivindicacion 1 dentro del
bio-nanocompuesto reclamado, lo que no escapa de manera alguna al entendimiento de una
persona medianamente versada en la materia. Es mads, las opciones de cada una de estas
moléculas estan definidas y limitadas a una lista finita de opciones, que de ninguna manera

escapa al entendimiento de dicha persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, es relevante indicar que el bio-nanocompuesto reclamado es completamente
claro para la persona medianamente versada en la materia en tanto su caracteristica esencial
es que comprende la proteina INA que se deriva de la membrana celular de bacterias de las
especies Pseudomonas syringae, Pseudomonas viridiflava o Erwinia herbicola, es decir, la

definicion especifica de los otros componentes limitaria injustamente la materia reclamada

en tanto lo que hace inventivo al bio-nanocompuesto es el agente de nucleacion de hielo, no

los componentes adicionales.

En particular, las expresiones utilizadas para definir los sustituyentes y las composiciones
son validas en tanto encuentran soporte en el hecho que un inventor esta en su derecho de

reclamar proteccion para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la

amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invencion y no

haya arte previo que afecte su patentabilidad. Asi, una reivindicacién puede ser tan amplia
como se requiera para asi poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y
no solamente las modalidades preferidas o especificamente ejemplificadas en la solicitud.
En este sentido, el uso de dichas expresiones Unicamente pretende proteger diferentes
modalidades del invento, las cuales encuentran soporte en el Capitulo Descriptivo y en los
Ejemplos, y que evidentemente estan dentro del concepto desarrollado legitimamente por los

inventores.

Asi, 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 enlazantes o entrecruzantes especificos, 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 &mbito de las patentes, ya que una patente de invencion no se limita a una Gnica
modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades
(diversas materializaciones de la invencion) ligadas por un efecto técnico comun que

finalmente delimita el alcance de la invencion. Por lo tanto, no existe requerimiento alguno
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que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de los componentes que se

encuentran dentro del alcance de la invencién, o que las reivindicaciones solo pueden

reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capitulo Descriptivo

proporcione la informacidn necesaria para gue la persona medianamente versada en la

materia pueda reproducir la invencion, sin tener que acudir a experimentacion adicional

excesiva. Ademas, vale la pena recordar que la funcion de los Ejemplos en el Capitulo

Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el

unico alcance reivindicable posible. De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado

en el Capitulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la proteccion a la cual el inventor
tiene derecho, de tal forma que para que existiera una infraccién, dichos elementos
especificos ilustrados en los ejemplos deberian necesariamente estar presentes en el producto
o0 proceso infractor, lo que facilmente podria lograrse al tratarse de elementos que pueden ser

cambiados o modificados.

De esta manera, y a la luz de las drasticas limitaciones realizadas, me permito resaltar que la

materia reclamada corresponde a una generalizacion razonable de la materia divulgada e

ilustrada en el Capitulo Descriptivo y los ejemplos, de tal forma que el alcance de la

proteccién reclamada expresada en las reivindicaciones, resulta completamente claro para
cualquier persona medianamente versada en la materia y los limites de la proteccién

reclamada resultan claros y concisos para dicha persona.

iv)  Ahora bien, en relacion con la objecion del Despacho porque los
elementos esenciales de la invencion se encuentran supuestamente en diversas
reivindicaciones y no en la Reivindicacion 1, me permito diferir respetuosamente, dado que
la reivindicacion independiente si define los elementos estructurales esenciales de la
invencién y las modalidades particulares que definen los elementos no esenciales estan
definidas adecuadamente en reivindicaciones dependientes. Tal como establece el Manual
Andino de Patentes (MAP), la funcion de las reivindicaciones dependientes es definir

realizaciones preferidas o distintas maneras de ejecutar la misma invencion, lo que se cumple

en el presente caso, en donde las reivindicaciones dependientes definen modalidades
especificas del bio-nanocompuesto reclamado. Por lo tanto, considero superada la objecion

relacionada.

V) En cuanto al método reclamado en la Reivindicacién 4 (antigua
Reivindicacion 5), me permito sefialar que contrario a la opinion del Despacho, este se

encuentra plenamente definido por sus caracteristicas técnicas estructurales esenciales, a
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través de la definicion limitada y estricta de sus etapas. De nuevo es relevante indicar que la

definicion especifica de otras etapas o condiciones no esenciales limitaria injustamente la

materia reclamada vy afectaria el derecho del Solicitante a reclamar proteccién para la

totalidad del concepto inventivo desarrollado. Asi, me permito insistir en que un inventor

estd en su derecho de reclamar proteccion para la totalidad de un concepto inventivo

desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio

de unidad de invencion y no haya arte previo que afecte su patentabilidad, como se

demostrara mas adelante.

Adicionalmente, y en relacion con la supuesta falta de claridad de la expresion “un medio
solvente”, llamo la atencién del Despacho sobre lo establecido en el Articulo 51 de la
Decision 486, en relacion con la claridad de las reivindicaciones, la cual, establece el

mencionado articulo, no podrd analizarse Unicamente por las palabras usadas en las

reivindicaciones de forma aislada, sino que es fundamental tener en cuenta el contexto de las

mismas y la manera en que los términos son utilizados a la luz de lo divulgado en el Capitulo

Descriptivo y el conocimiento del area técnica de la solicitud:

Articulo 51.- El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcién y los dibujos, o
en su caso, el material biologico depositado, serviran para interpretarlas (énfasis

fuera de texto).

Asi, el Capitulo Descriptivo sirve para interpretar las reivindicaciones, y por ende, determinar
el alcance de proteccion, puesto que son las reivindicaciones las que determinan dicho

alcance. En este sentido, la divulgacion de la solicitud debe ser considerada en su totalidad.

En este caso, y contrario a la opinion del Despacho, la expresion “un medio solvente” es
perfectamente clara para cualquier persona medianamente versada en la materia y cuenta
ademas con la debida definicion en el Capitulo Descriptivo de la solicitud. En consecuencia,
la persona medianamente versada en la materia comprenderia claramente los limites del
concepto inventivo desarrollado, en el entendido, ademas, de que el campo técnico de esta
solicitud corresponde a personas con conocimientos medios en el area de la quimica, para
quienes determinar y elegir un medio solvente de una lista limitada de acuerdo con las
caracteristicas del método reclamado, no escapa de manera alguna al alcance de su
entendimiento y de su conocimiento general. Por lo anterior, considero que el método

reclamado es claro y la objecion correspondiente deberia ser retirada.
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vi) En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos
presentados, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los
requisitos de claridad, concisién y soporte establecidos en el Articulo 30 de la Decision 486,
permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia entender clara e
inequivocamente el alcance y los limites de la materia reclamada, asi como reproducirla con
base en sus conocimientos del campo técnico y la informacion contenida en el Capitulo

Descriptivo, sin necesidad de recurrir a experimentacién adicional exhaustiva.

c- Finalmente, en relacion con el Capitulo Descriptivo, en primer lugar me

permito sefialar que de acuerdo con el MAP, una invencion puede considerarse

suficientemente descrita si se aporta uno o mas ejemplos, modos de realizacion

alternativos o variaciones que habilitan a la persona versada en la materia técnica para que,

aplicando sus conocimientos técnicos generales, pueda poner en practica la invencién en toda

el area reivindicada y no solo algunas modalidades particulares reivindicadas, sin que para

ello requiera desplegar un esfuerzo inventivo. Sin embargo, la presentacion de ejemplos

relativos a todas las especies particulares de la invencion o a cada alternativa

reivindicada no sera necesaria para encontrar una suficiencia de la descripcion, siempre

y cuando dichas especies se mencionen en esta?.

En el presente caso, la persona medianamente versada en la materia entenderia que el

concepto inventivo de la Reivindicacion 4 consiste en un proceso de autoensamblaje para la

elaboracion de un bionanocompuesto, definido por sus etapas, cuya caracteristica esencial

consiste en la inmovilizacién por_enlace covalente de una proteina INA sobre un

entrecruzante, mediante un proceso de autoensamblaje. Como sefiala el MAP, a partir de

la informacidn divulgada en el Capitulo Descriptivo y los conocimientos técnicos generales
de una persona versada en la materia, y las opciones de las posibles modificaciones que se
podrian hacer, el proceso de la presente invencion reclamado en el Capitulo Reivindicatorio
se encuentra debidamente sustentado en el Capitulo Descriptivo, en particular teniendo en
cuenta las drésticas limitaciones realizadas a la materia reclamada, Unicamente con el
objetivo de facilitar el tramite, donde se definieron especificamente los elementos esenciales

tanto de la reivindicacion de producto, como de método.

2 Secretaria General de la Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de patentes. 2022, Seccién
3.1.2
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Ahora bien, en relacion con la objecién del Despacho sobre el término autoensamblaje y que
este supuestamente le resta claridad a la Reivindicacion 4, llamo nuevamente la atencion del
Despacho sobre el hecho de que el Capitulo Reivindicatorio y el Capitulo Descriptivo de una
solicitud de patente estan dirigidos a personas medianamente versadas en la materia, en este
caso, personas en el area de la quimica, que estan en total capacidad de entender que el

autoensamblaje es un proceso en el que las moléculas se_organizan espontdneamente, tal

como sucede en el presente caso, en donde no se requiere de pasos o condiciones especificas

adicionales para que la proteina INA se inmovilice sobre el agente entrecruzante de

dialdehido, que a su vez esta inmovilizado sobre en enlazante de amino organosilano.

De acuerdo con lo anterior, considero superada la objecion relacionada y que el Capitulo
Descriptivo de la presente solicitud divulga suficientemente la invencion, y es totalmente
compatible con el alcance ahora reclamado en el Capitulo Reivindicatorio Modificado

adjunto, tal como lo establece el Articulo 28 de la Decision 486.

3. a- ) El Despacho sefiala que la presente invenciédn carece de nivel inventivo
a la luz de las ensefianzas de la patente US7700718 (D1) y el articulo “Inorganic Materials

as Supports for Covalent Enzyme Immobilization: Methods and Mechanisms™3,

El Despacho considera a D1 como el arte previo méas cercano a la Reivindicacion 1 porque
divulga un material que tiene actividad de nucleacién de hielo o actividad para promover la
congelacion. D1 describe un vehiculo sobre el cual se inmovilizan polipéptidos para
promover la congelacién de agua o una sustancia hidratada. EI Despacho afiade que es un
vehiculo sobre el cual se integran e inmovilizan polipéptidos que tiene cadenas laterales para
unirse a cadenas de agua en las superficies moleculares de los polipéptidos y un vehiculo

sobre el cual se integran e inmovilizan proteinas anticongelantes.

Para el Despacho, la diferencia entre la Reivindicacion 1y D1 consiste en incluir un enlazante
o linker de un amino organosilano. Sinembargo, el Despacho considera que no hay evidencia
de que el incluir un enlazante o linker de un amino organosilano, proporcione un método con
algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que un material
con actividad de nucleacion de hielo o actividad para promover la congelacion ya habia sido

previsto en dicho documento.

3 Zucca, P. (2014). Inorganic Materials as Supports for covalent Enzyme Immobilization: Methods and
Mechanisms. Molecules.19(9), 14139-14194. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nIm.nih.gov/25207718/.
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Asi, el Despacho formula el problema técnico como: “¢Cémo modificar bio-nanocompuesto
conocido en D1 para proporcionar otro método alternativo?” Sin embargo, segun el
Despacho, el incluir un enlazante o linker de un amino organosilano, ya esta divulgado en
D2 que se refiere a materiales inorganicos como soporte para la inmovilizacién enzimatica
covalente con un injerto de silanos como aminopropiltrialcoxisilanos, los enlaces siloxanos,
unen la matriz y el silano se general mientras se desprende metanol o etanol. Los silanos son

miscibles en agua y hacen que los soportes funcionalidades sean hidrofilos.

Por lo tanto, el Despacho concluye que la persona normalmente versada en la materia estaria
motivada a incluir un enlazante o linker de un amino organosilano, del D2 en la composicion

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

Adicionalmente, D1 menciona que el método para promover la congelacion de agua o una
sustancia hidratada se lleva a cabo integrando e inmovilizando proteinas anticongelantes tipo
I11 derivadas de pescado en un soporte y haciendo que el soporte sobre el cual se inmovilizan
las proteinas anticongelantes entre en contacto con el agua o una sustancia hidratada. Los
métodos que se pueden utilizar es el método de reticulacion de portador que utiliza un
vehiculo y polipéptidos o proteinas anticongelantes usando un compuesto que tiene 2 0 mas
grupos funcionales, como glutaraldehido y un agente de acoplamiento de silano que tiene un

grupo epoxi.

De igual manera, en opinién del Despacho, D2 menciona que la magnetita se puede preparar
con particulas de tamafio adecuado para ser usadas directamente en la inmovilizacion de
enzimas covalentes o incorporado dentro de particulas como materiales a base de silice que
son soportes reactivos para inmovilizacion de enzimas. La magnetita no es el Gnico dxido
potencialmente adecuado como material magnético para inmovilizacién, se han empleado
otros soportes con cobalto y niquel (seccion 2.5). Los aminos como el
aminopropiltrialcoxisilano son miscibles en agua y hacen que los soportes funcionalizados
sean hidréfilos lo cual es una caracteristica deseable en una matriz destinada a la
inmovilizacion enzimatica (seccion 4.2). D2 también menciona que después de la
funcionalizacion se activan los soportes con activadores especificos como haluros organicos
e inorganico, glutaraldehido y varios agentes bifuncionales (introduccion). Se han propuesto
varios métodos para la inmovilizacion de enzimas, entre ellos, el atrapamiento de enzimas,
reticulacion y unién de soporte. Este Gltimo puede incluir vinculos fisicos a través de

interacciones débiles (enlace de hidrégeno, interacciones de Van der Waals), intercambio

Pagina 10 de 21



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

ionico, interacciones de afinidad y union covalente (introduccion). Entre todos estos
métodos, la inmovilizacion covalente generalmente garantiza la mayor fuerza de la union

entre el soporte y la enzima, minimizando los problemas de fugas (introduccién).

De igual manera el Despacho opina que el liquido refrigerante reclamado en las
reivindicaciones 6 a 7, no tiene nivel inventivo porque un liquido refrigerante y un solvente
de base acuosa que consisten en agua glicerol y/o etanol, ya es sugerida en las anterioridades
D1y D2 (D1:col. 9 - D2: seccion 2.5), y porque no hay evidencia del efecto logrado por el

liquido refrigerante reivindicado.

i) De manera similar, el Despacho analiza la Reivindicacion 5y concluye
que esta carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D2, puesto que la diferencia con el
documento mas cercano (D1) corresponde a incluir un entrecruzante de dialdehido sobre el
agente inmovilizado en la etapa (b), pero esto ya habia sido divulgado en D2.
Adicionalmente, el Despacho considera que no existe un efecto técnico diferente al que ya

proporcionaba D1, por lo que la Reivindicacion 5 careceria de nivel inventivo.

b- i) En primer lugar, es importante sefialar que la presente invencion ahora
reclama un bio-nanocompuesto que comprende:

un sustrato de particulas de 6xidos metélicos u 6xidos de silicio con un tamafio entre
el rango entre 100 nmy 500 pm;

un enlazante o linker de un amino organosilano;

un agente entrecruzante o crosslinker de dialdehido; y

un agente de nucleacién de hielo que es una proteina INA;

en donde el sustrato de particulas de 6xidos metalicos se selecciona del grupo que
comprende Oxidos de hierro y aluminio;

en donde la proteina INA se deriva de la membrana celular de bacterias de las especies
Pseudomonas syringae, Pseudomonas viridiflava o Erwinia herbicola;

en donde el enlazante esta directamente unido al sustrato, el agente entrecruzante esta

unido directamente al enlazante y la proteina INA esta directamente unida al entrecruzante.

i) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en
vista del arte previo citado, me permito realizar el analisis de nivel inventivo de acuerdo con

la Guia de la SIC*. La Guia de la SIC sefiala que “Durante el examen de nivel inventivo debe

4 Superintendencia de Industria y Comercio, op. cit., seccion 2.13.5, paginas 131-134
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hacerse un juicio de valor y un andlisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de

la técnica, no influenciados por el conocimiento gue ya se tiene de la Invencidén que se esta

evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un

andlisis 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).

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
mas caracteristicas en comun con la invencion o presenta leves modificaciones de estructura
e indica la misma funcion, o prop6sito”. Para el presente caso, con el Unico fin de hacer una
comparacion directa con las conclusiones a las que llega el Despacho en su analisis, tomaré

a D1 como el documento mas cercano a la Reivindicacion 1 de la presente solicitud.

Particularmente, D1 corresponde a una patente estadounidense que describe un material con
actividad de nucleacion de hielo constituido por un vehiculo en el que se inmovilizan
polipéptidos para promover el congelamiento de agua o una sustancia acuosa. D1 describe la
integracion e inmovilizacién de polipéptidos que poseen cadenas laterales que se unen a las
moléculas de agua en un vehiculo. D1 menciona una lista de polipéptidos que se inmovilizan
en el vehiculo, que incluye oxidorreductasa, transferasa, lipasa, liasa, isomerasa, mioglobina,
keratina, aminoacido sintasa, proteinas de membrana, metaloproteinas, proteinas
antimicrobianas, proteinas inmunes, proteinas fotorreceptoras, glicoproteinas, motores
moleculares, proteinas de unién a DNA y proteinas anticongelantes. En particular D1
describe péptidos, oligopéptidos, polipéptidos y proteinas con actividad anticongelante,
definida como actividad de inhibir el crecimiento de cristales de hielo. Aunque D1 ensefia
algunas especies de peces, hongos, bacterias, insectos y plantas de los que se derivarian tales
proteinas, D1 solo menciona que estas pueden ser del género Pseudomonas, entre una extensa
lista de posibilidades. Finalmente, los ejemplos de D1 solamente ilustran la obtencion de
una proteina anticongelante derivada de peces, la cual es modificada para obtener los residuos
de aminoéacidos requeridos para la inmovilizacion sobre un sustrato de oro, que corresponde

a una pelicula fina de oro.

A partir de lo anterior, se puede resumir la inmovilizacion de D1 como:
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1. Modificar los residuos de aminodcidos de una proteina anticongelante derivada de

peces;
2. Modificar la superficie de una pelicula fina de oro con &cido mercaptopropionico;
3. Inmovilizar la proteina anticongelante en la superficie de la pelicula de oro
mediante enlaces peptidicos entre los grupos carboxilo del acido propidnico y los N-terminal

amino de las proteinas.

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

cercano.

De acuerdo con lo anterior, existen multiples diferencias entre lo divulgado en D1y la materia
reclamada en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto. En primer lugar, tal como
afirma el Despacho la presente solicitud difiere de lo ensefiado en D1 en que se incluye un
enlazante o linker de un amino organosilano. No obstante, esta no es la Unica diferencia, ya

qgue D1 no ensefia o siquiera sugiere que la inmovilizacion se realice sobre particulas de

Oxidos metélicos u Oxidos de silicio, mucho menos que tengan un tamafio de particula
especifico entre 100 nm y 500 um y no podria hacerlo dado que en D1 la inmovilizacion se
Ileva a cabo sobre la superficie de una pelicula fina de oro. Adicionalmente, en D1 no se
ensefia un agente entrecruzante de dialdehido y mas particularmente los polipéptidos o

proteinas que se ensefian en D1 son proteinas anticongelantes, lo cual a todas luces es

completamente diferente a una proteina INA. De nuevo, D1 solo menciona de manera

general proteinas derivadas de bacterias del género Pseudomonas, pero de ninguna manera
proteinas INA derivadas de la membrana celular de bacterias de las especies Pseudomonas

syringae, Pseudomonas viridiflava o Erwinia herbicola.

De acuerdo con lo anterior y en vista de las evidentes diferencias existentes entre la invencion
y el documento considerado por el Despacho como mas cercano, me permito indicar que,
aunque D1 se encuentre en el mismo campo técnico, contrario a tener caracteristicas en
comun con la invencidn, describe un producto completamente diferente, por lo que no deberia
siquiera ser considerado como un documento relevante, mucho menos el documento mas
cercano a la invencion. Lo anterior se puede extrapolar al andlisis realizado para las
reivindicaciones dirigidas al liquido refrigerante, puesto que la caracteristica técnica esencial
de dicho liquido es que comprende el bio-nanocompuesto de la invencién, el cual, como se
ha demostrado con detalle hasta ahora se diferencia radicalmente de lo divulgado en el

documento citado por el Despacho.
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C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

Segln las afirmaciones del Despacho, las diferencias estructurales entre el bio-
nanocompuesto reclamado y lo divulgado en D1 no proporcionan efecto técnico alguno, pues

D1 ya divulgaba un material con actividad de nucleacién de hielo.

Sin embargo, me permito llamar la atencién del Despacho sobre los efectos técnicos
alcanzados por la presente invencion y que al parecer son omitidos en el analisis realizado.
Particularmente como se muestra en los Ejemplos 5 a 8, se evalu la actividad de congelacion
y descongelacion, asi como la actividad de congelacion minimay la reutilizacion de los bio-
nanocompuestos como nucleadores de hielo. Los resultados, que se pueden observar en las
Figuras 5 a 15 demuestran el efecto de los bio-nanocompuestos en cuanto a la nucleacién de
hielo, temperatura de congelacion y tiempo de descongelacién que se traducen en un
congelamiento de agua mas eficiente, mayor tiempo de descongelamiento y maultiples usos

con menor impacto ambiental.
D. Deducir el problema técnico a solucionar.

En cuanto a la formulacion del problema técnico, la Guia de la SIC establece que el problema
técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “;coOmo modificar o adaptar el estado de

la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invencién proporciona?”

Por lo tanto, el problema técnico planteado por el Despacho no tiene en cuenta los efectos
técnicos mencionados anteriormente. Con lo que, el problema técnico deberia ser; “;Como
proporcionar un bio-nanocompuesto con actividad de nucleacion de hielo que permite
congelamiento de agua mas eficiente, mayor tiempo de descongelamiento y multiples usos

con menor impacto ambiental?

E. Evaluar si la invencion reivindicada, partiendo del estado de la tecnica
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 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 indicar, sino que indicaria) a la persona medianamente

versada en la materia, enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado
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de la técnica més 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 invitacién a experimentar con uno 0 mas cambios

aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una ensefianza y guia especifica para

hacer las modificaciones necesarias que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

Entonces, partiendo del estado de la técnica cercano, en este caso D1 (que es diferente a la
materia reclamada en la presente solicitud), y del problema técnico objetivo, una persona
medianamente versada en la materia no habria encontrado sugerencia o motivacién alguna
en D1 para obtener el bio-nanocompuesto reclamado, o el liquido refrigerante que lo

comprende, mucho menos predecir las ventajas técnicas antes sefialadas, sin necesidad de

acudir a experimentacion adicional.

Ahora bien, con respecto a D2, este corresponde a un articulo cientifico de revision que
aborda de manera general la funcionalizacion de enzimas, en particular la inmovilizacion de
enzimas mediante enlaces covalentes en sustratos organicos o inorganicos. Entre los
mecanismos analizados, D2 ensefia las ventajas y desventajas de encapsulacion,
entrecruzamiento enzimatico, adsorcion, interaccion electrostatica, afinidad, enlace
covalente. Particularmente, en relacion con este Gltimo, D2 concluye que una de sus
desventajas es que generalmente es una union irreversible, lo que no permite reutilizar el

soporte de inmovilizacion.

Asi, la generalidad de lo divulgado en D2, no permite encontrar alguna ensefianza especifica

que pudiera motivar a una persona medianamente versada en la materia a modificar el
documento considerado como mas cercano para asi llegar a un bio-nanocompuesto tal como

el reclamado.

Asi las cosas, contrario a la opinion del Despacho, ninguno de los documentos D1 o D2 por

si mismos o0 en combinacion ensefian o sugieren las caracteristicas estructurales de la materia

reclamada en la presente invencién o los efectos que esta tiene. Por el contrario, el

documento D1 contiene ensefianzas que llevarian a la persona medianamente versada en la
materia en contra de la presente invencion, entre otras multiples deficiencias que no son

superadas por las ensefianzas de D2.

iii)  En relacion con el proceso de la Reivindicacion 4 (antigua

Reivindicacion 5) y realizando un andlisis similar al anterior, ninguno de los documentos D1
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0 D2 contiene ensefianza o sugerencia alguna que pudiera motivar a la persona medianamente
versada en la materia para modificar el proceso divulgado en D1 de tal manera que pudiera
obtener el proceso aqui reclamado, de manera directa y puntual y sin necesidad de acudir a

experimentacién adicional.

En este punto, con el fin de ilustrar de manera clara las diferencias entre la presente invencion
y el arte previo citado, es importante explicar que el proceso de inmovilizacion de la proteina
INA sobre el sustrato de 0xidos metalicos u 6xidos de silicio, ocurre mediante un fenémeno
de autoensamblaje, de tal manera que no se requieren reacciones quimicas adicionales para
que se forme el enlace covalente entre dicha proteina INA y el entrecruzante. Mas adn, del
conocimiento de una persona medianamente versada en la materia se inferiria que el
autoensamblaje daria lugar generalmente a enlaces “débiles”, no covalentes, de tipo fuerzas
de Van der Waals, puentes de hidrégeno, interacciones electrostaticas o hidrofobicas. No
obstante, y de manera sorprendente, los inventores desarrollaron un proceso donde el

autoensamblaje lleva a la formacién de enlaces covalentes entre la proteina INA y el

entrecruzante. Asi, este resultado que va en contra del conocimiento general de la persona

medianamente versada en la materia es claramente un indicio de nivel inventivo.

De otra parte, el enlace covalente de la presente invencién no es un enlace peptidico, a

diferencia de lo que divulga D1. Estas diferencias, de nuevo, contrario a lo argumentado por
el Despacho, si proporcionan un efecto técnico ya que la estructura particular del bio-
nanocompuesto desarrollado a través del método de autoensamblaje, le confiere a la proteina
INA mayor estabilidad térmica, evitando su degradacién y permitiendo asi un desempefio de
esta a distintas temperaturas, que se caracteriza por presentar una respuesta permanente y
duradera frente a la temperatura de congelacion. Adicionalmente, el sustrato metalico que
permite ser recolectado por filtracion o medios magnéticos, contribuye a la recuperacion de
la proteina INA libre; generando una operacién ciclica que implica que no hay pérdidas de
proteinay por lo tanto se le puede dar multiples usos, disminuyendo asi el impacto ambiental,
ademas de superar los inconvenientes conocidos en el estado del arte en cuanto a la dificultad

en la reutilizacion de las proteinas INA.

Ninguno de estos efectos podria haber sido derivado de manera obvia a partir de las
ensefianzas del arte previo citado, lo que es un claro indicio de nivel inventivo, aungque, como

ya se menciond anteriormente, la sola estructura novedosa del método, dada por sus etapas

particulares, va le confiere nivel inventivo sin gue sea necesario demostrar un efecto técnico,

sea este iqual, diferente o mejor que el gue proporciona el arte previo.
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iv) A partir de lo anterior, llamo la atencion del Despacho al MAP, que
establece que las invenciones en el campo de la quimica tienen nivel inventivo cuando la

materia reclamada tiene 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®. Es relevante indicar que en el presente caso las

dos condiciones se cumplen, dado que ni la estructura ni los efectos técnicos del bio-

nanocompuesto reclamado, podrian haber sido derivados directamente y sin ambigiiedades a

partir de las ensefianzas de los documentos citados por el Despacho.

No obstante, y en relacion con el requerimiento del Despacho de demostrar efectos técnicos
diferentes, a los que proporcionan los documentos citados, me permito nuevamente llamar
la atencion sobre el MAP, que particularmente en la seccidn dedicada al nivel inventivo para
un compuesto quimico (asimilable al bio-nanocompuesto de la presente invencion), establece

que: “Cuando la estructura del nuevo compuesto no hubiera podido ser deducida por el

técnico medio en la materia, el examinador no necesitard examinar si este compuesto posee

0 no un uso o efecto sorprendente puesto que la mera estructura quimica del nuevo

compuesto va le confiere el nivel inventivo®.” (mi subrayado, mi énfasis)

En el presente caso, como se ha demostrado en el presente escrito, la estructura del bio-
nanocompuesto reclamado no podria haberse derivado de manera directa a partir de las
ensefianzas de los documentos citados, solos o en combinacion, por lo que, contrario a la

interpretacion del Despacho, es irrelevante que exista 0 no un efecto técnico, sea este

diferente, 0 mejor que aquél ensefiado en el arte previo. por lo tanto, la presente invencion

no es obvia a partir del arte previo.

V) Adicionalmente, resulta relevante notar que, en el momento de la
realizacion del 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

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

indicarian de manera clara como desarrollar de manera obvia el bio-nanocompuesto y
método para su elaboracion aqui reclamados, que, como se demostré anteriormente, no

existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o a quién concede o deniega una

5> Comunidad Andina de Naciones, Op Cit (2022) Seccion 11.11.1
® fbidem. Seccion 11.11.1.1
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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 Gnica forma en que una persona medianamente versada en la
materia podria llegar a la materia de la presente invencion siguiendo los argumentos del

Despacho, seria al realizar un analisis en retrospectiva una vez conoce la invencion agui

reclamada.

Sin embargo, el estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones
anticipadas corresponde abiertamente a un analisis conocido en el ambito 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 efectia a posteriori, tomando como punto de partida la misma

invencion, La SIC debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situacién que ha

tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en

que la invencidn no era conocida, es decir antes de la invencion”’ (mi subrayado). Por ende,

no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invencion, ya que asi, siempre
resultara "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente esta 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 solucién del problema

planteado en la solicitud.

Aceptar el estandar de nivel inventivo del Despacho, donde supuestamente el desarrollo de
la presente invencion es obvio, equivaldria a desdibujar el objetivo principal del sistema de

patentes, que es precisamente fomentar la investigacién 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 algln grado de experimentacion o que presente resultados inesperados.

En este sentido, la Gnica manera que la persona medianamente versada en la materia hubiera

llegado a la presente invencion basada en el arte previo citado, seria usando un “andlisis

7 Comunidad Andina de Naciones, Op Cit (2022) Seccién 11.4.1
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hindsight” 0 en retrospectiva, ya que las conclusiones del Despacho solo hubieran sido

posibles basadas en lo revelado en la presente invencion.

Es decir, el Despacho simplemente combina caracteristicas aisladas e inconexas previamente

mencionadas de D1 y D2 con base en los conocimientos ya otorgados por la presente

invencidn, sin considerar las ensefianzas de dicho arte previo como un todo y las diferencias
con la presente invencion. Asi entonces, las conclusiones del Despacho simplemente apuntan
a encontrar las caracteristicas esenciales de la materia reclamada a partir de porciones

aleatorias del arte previo. En el presente caso, la mera y no relacionada mencién de un

enlazante en D2, no quia inmediatamente a la persona medianamente versada en la materia a

incluir dicho elemento o a obtener la secuencia ldgica de pasos del método reclamado. Por

tanto, no es claro por qué la persona medianamente versada en la materia emplearia alguna
de las ensefianzas de D2 buscando modificar D1 en alguna manera que pudiera llevar a

obtener la invencién, cuando nada en dicho documento ensefia 0 menciona dicha

aplicacion o una similar.

Dichas divulgaciones solo representan una invitacion a realizar investigacion y desarrollo en
el campo, pero no guian de ninguna manera a la persona medianamente versada en la materia

a obtener de manera inequivoca e inmediata la materia aqui reclamada.

Vi) Finalmente, sea esta la oportunidad para recordar que el analisis del

nivel inventivo no puede basarse en si la invencién era posible de alcanzar, alin mediante el

uso de técnicas conocidas. Aplicar un estandar de "posibilidad de alcanzar"”, haria que
ninguna invencion fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el sistema de patentes.
Del mismo modo, el analisis de patentabilidad no puede implicar la cuestion de si la

produccion de metodologias entendidas como un todo, no sus pasos de forma separada

son comunes u obvios, sino mas bien si el objeto especificamente reclamado podria haber
sido evidentemente derivado del arte previo (sin necesidad de investigacion adicional
alguna), lo cual, como se ha demostrado, en el presente caso no sucede. En otras palabras,
la determinacion del nivel inventivo no debe basarse en si la persona medianamente versada
en la materia podria haber desarrollado la materia aqui reclamada, sino en si dicha persona

lo habria hecho guiada Unicamente por las ensefianzas del arte previo.

vii)  En conclusion, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel
inventivo suministrada anteriormente, la invencion no habria podido ser dilucidada ni mucho

menos prevista a partir de la informacion aportada por los documentos citados. La persona
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medianamente versada en la materia no habria encontrado sugerencia o motivacion alguna
que la condujera directamente a desarrollar el bio-nanocompuesto, el método de elaboracion
del mismo o el liquido refrigerante aqui reclamados, por lo que su nivel inventivo deberia

ser reconocido.

4. a- El Despacho sefiala que existen inconsistencias en el Capitulo Descriptivo y
las Figuras, por ejemplo, en la pag. 24 se menciona que la cAmara de enfriamiento esta a
4°C, pero la temperatura del liofilizador es -1,1°C, por lo que la temperatura no es correcta.

En la pag. 31 se menciona una temperatura de -1,1°C.

Adicionalmente sefiala que existen inconsistencias entre dibujos, en la figura 5 y la
descripcion en la pagina 7, no se divulga claramente las unidades de tiempo y temperatura,
dado que se menciona unidades en minutos en el eje X y temperatura en el eje Y, pero en la

pag. 7 se menciona que el experimento se realiza durante un minuto a 23°C.

b- En respuesta a lo anterior, respetuosamente me permito sefialar que la
interpretacion del Despacho es incorrecta ya que, como se describe en cada uno de los
experimentos, la camara de enfriamiento y el liofilizador son diferentes dispositivos que
operan a temperaturas diferentes y se emplean para propoésitos distintos. Por lo tanto, no
existe inconsistencia alguna entre la temperatura de 4°C en la camara de enfriamento y -

1,1°C en el liofilizador.

De otra parte, en relacién con la Figura 5, siguiendo la amable sugerencia del Despacho, se
ha corregido la unidad de medida del tiempo en el eje de las X para que corresponda al
experimento realizado, reemplazando minutos (min) por segundos (seg). La FIG. 5
corregida se anexa al presente memorial, con lo que considero completamente superada la

objecién al respecto.

5. a- El Despacho considera que el titulo de la solicitud no refleja el objeto

divulgado en la descripcion y las reivindicaciones, por lo cual sugiere modificarlo.

b- Con el animo de facilitar el tramite el titulo se ha modificado como:
“BIO-NANOCOMPUESTO QUE CONTIENE OXIDO METALICO U OXIDO DE
SILICIO COMO SUSTRATO, AMINO ORGANOSILANO COMO ENLAZANTE,
UN DIALDEHIDO COMO AGENTE ENTRECRUZANTE Y UNA PROTEINA DE
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NUCLEACION DE HIELO, METODO PARA SU ELABORACION Y LIQUIDO
REFRIGERANTE QUE LO COMPRENDE?”.

6. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a
realizar un examen de fondo adicional, para lo cual anexo el comprobante de pago de la tasa
correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los
requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisién 486 y por consiguiente solicito

respetuosamente que el Despacho proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

CARLOSR. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Comprobante de pago por concepto de modificaciones a las reivindicaciones;
- Hoja sustituta de la pagina 10;
- Hoja sustituta de la FIG. 5;

- Comprobante de pago por concepto de examen adicional.
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