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RESPUESTA AL OFICIO No. 21145,
NOTIFICADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2024
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi condicion 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. 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 el Capitulo Reivindicatorio presentado originalmente el 31 de mayo de 2022. Asi

entonces, en el Capitulo Reivindicatorio se realizan los siguientes cambios:

- seeliminan las Reivindicaciones 3, 4y 6;

- se limita la Reivindicacion 1 a un “proceso para la generacion de compuestos
fenolicos a partir de la fermentacion de frutos de Rubus glaucus Benth”, y se
ajustan las etapas del proceso de acuerdo con el proceso ejemplificado en el

Capitulo Descriptivo;
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- enla Reivindicacién 2, se reemplaza la referencia a “estado fisioldgico 4 y 5 de
acuerdo con lanorma NTC 4106 ICONTEC, 1997” por “un contenido de sélidos
solubles entre 6,7 °Brix y 7,9 °Brix y un porcentaje de acido malico entre 2,8%
y 3,1%”;

- lanueva Reivindicacion 3 corresponde a la antigua Reivindicacion 5.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capitulo Reivindicatorio cumplen a
cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna
manera implican una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida
en la solicitud original. Por el contrario, éstas corresponden a una limitacion drastica de la

materia reclamada inicialmente.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones frente a la claridad y soporte del

Capitulo Reivindicatorio:

- la Reivindicacion 1 no es clara ni tiene soporte en el Capitulo Descriptivo,
dado que no define todas las condiciones requeridas para la implementacion
del proceso reclamado, ni caracteriza los compuestos bioactivos generados
mediante el mismo. Adicionalmente, esta reivindicacion menciona el término
“Colletotrichumizacion”, el cual no cuenta con una definicién en el campo
técnico. Por otro lado, no hay consistencia en la denominacion del fruto y el
hongo involucrados en el proceso reivindicado por sus respectivas especies;

- laReivindicacion 2 no es clara porque se refiere en la subetapa (a) a la “norma
ntc 4106 ICONTEc, 1997, lo que no permite determinar el alcance del
proceso Yy en concreto las condiciones de dicha etapa;

- laReivindicacion 6 no es clara y carece de sustento en el Capitulo Descriptivo
porque pretende reclamar el proceso por la “evaluacion y caracterizacion del
incremento de los compuestos bioactivos de alto valor agregado (...)”, sin
embargo, no se esta caracterizando la manera de llevar a cabo dicha

evaluacion y caracterizacion.

Adicionalmente, el Despacho indica que el Capitulo Descriptivo de la presente solicitud no
divulga la invencion de manera suficientemente clara y completa para que una persona
medianamente versada en la materia pueda ejecutarla. En particular, el Despacho sefiala que

el Capitulo Descriptivo no proporciona evidencia técnica para todo el alcance reclamado y
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con cualquier hongo del género Colletotrichum, lo cual forzaria a la persona medianamente
versada en la materia a recurrir a pruebas de ensayo y error para establecer las todas

condiciones técnicas para llevar a cabo la implementacion del método reclamado.

b- ) En respuesta a estas objeciones, me permito llamar la atencion sobre
las modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como
sefialé en el numeral 1 del presente memorial. En particular, y Gnicamente con el objetivo
de facilitar el trdmite de la presente solicitud, se eliminaron las Reivindicaciones 3, 4 y 6, asi
como el termino “Colletotrichumizacion” a lo largo del Capitulo Reivindicatorio, por lo que

considero completamente superadas las objeciones correspondientes.

i) Con respecto a la Reivindicacién 1, me permito destacar que su alcance
fue drasticamente limitado, de manera tal que la materia reivindicada ahora se encuentra
dirigida a un proceso para la generacion de compuestos fendlicos a partir de la fermentacion
de frutos de Rubus glaucus Benth, que comprende:

a) someter frutos de Rubus glaucus Benth a un pretratamiento de limpieza y
desinfeccion;

b) inocular los frutos tratados de la etapa a) con una suspensién de esporas de
Colletotrichum acutatum, en donde dicha suspension tiene una concentracion entre 1x10° y
1x10" esporas/ml;

¢) incubar los frutos inoculados de la etapa b) en cdmara himeda a una temperatura
entre 26 °C y 30 °C y a una humedad relativa entre 90% a 100% durante 4 a 7 dias hasta
obtener frutos de Rubus glaucus Benth fermentados;

en donde los frutos de Rubus glaucus Benth fermentados con Colletotrichum

acutatum comprenden un contenido de fenoles totales es 6.94 +/- 0.30 mg eq. &cido galico/g.

Asi las cosas, y siguiendo la amable sugerencia del Despacho, el proceso reclamado en la
Reivindicacién 1 se encuentra debidamente definido por una serie de etapas y sus
condiciones/parametros correspondientes, en donde el resultado de dicho proceso esta
claramente identificado de acuerdo con lo detallado en los ejemplos del Capitulo Descriptivo,
en particular definiendo las especies del fruto y hongo, esto es, frutos de Rubus glaucus Benth
fermentados con Colletotrichum acutatum. En otras palabras, la materia reivindicada esta
caracterizada por sus caracteristicas técnicas esenciales, permitiendo a la persona

medianamente versada en la materia diferenciar la invencion de otros procesos conocidos en
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el arte, y asimismo reproducirla sin necesidad de recurrir a experimentacion adicional

exhaustiva. Por lo anterior, considero superadas las objeciones frente a la Reivindicacion 1.

i) En cuanto a la Reivindicacion 2, me permito resaltar que la referencia
a la norma NTC 4106 ICONTEC de 1997 fue retirada, y en su lugar se incluyeron los
pardmetros que deben cumplir los frutos seleccionados para el proceso reclamado, esto es,
un contenido de solidos solubles entre 6,7 °Brix y 7,9 °Brix y un porcentaje de &cido malico
entre 2,8% y 3,1%. Valga la pena destacar que los rangos incluidos en la Reivindicacion 2
corresponden a los valores reportados en la norma NTC 4106 ICONTEC de 1997
anteriormente mencionada para los frutos de Rubus glaucus Benth en estado fisioldgico de
madurez 4 y 5, por lo que esta modificacién no corresponde a un simple cambio arbitrario
por parte del Solicitante, sino a un cambio soportado por la informacion contenida por
referencia en el Capitulo Descriptivo. Por lo tanto, solicito respetuosamente al Despacho

retirar la objecion correspondiente.

iv) En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados
anteriormente, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los
requisitos establecidos en el Articulo 30 de la Decision 486, toda vez que la persona
medianamente en la materia puede no sélo comprender de forma clara e inequivoca el alcance
y los limites de la materia reivindicada, sino también reproducirla con base en la informacion
contenida en el Capitulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin necesidad

de recurrir a experimentacién adicional exhaustiva.

3. a- El Despacho afirma que la presente invencion carece de nivel inventivo a la
luz de los documentos “Induccidn de polifenoloxidasa en frutos de lulo (Solanum quitoense)
como respuesta a la infeccion con Colletotrichum acutatum™® (D1) e “Identificacion de
Peronospora sparsa y evaluacion del contenido de fenoles en frutos de mora de castilla

afectados por este microorganismo’? (D2).

En particular, el Despacho considera que D1 es el arte previo mas cercano a la invencion
definida en la Reivindicacion 1, ya que divulga un proceso que comprende: limpieza de frutos

de lulo con hipoclorito de sodio al 1% y enjuagados con agua estéril, activacion de la cepa

! Caicedo, O., et al. 2007. Induccién de polifenoloxidasa en frutos de lulo (Solanum quitoense) como respuesta
a la infeccién con Colletotrichum acutatum. Acta Bioldgica Colombiana;12(1): 41-54.

2 Cardona Hurtado, N., et al. 2019. Identificacion de Peronospora sparsa y evaluacion del contenido de fenoles
en frutos de mora de castilla afectados por este microorganismo. Revista Ceres; 66(1): 11-17.
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del hongo del género Colletotrichum en medio liquido papa-dextrosa y obtencion de
suspension fangica 1x10° conidias/mL, inoculacion de los frutos con 15 pl de la suspension
de hongo en tres grupos de tratamiento relacionados con los estados de madurez verde, pinton
y maduro. De acuerdo con D1, los frutos se almacenaron en frascos de vidrio provistos de
una servilleta humedecida con agua (todo el sistema previamente esterilizado) con el fin de
mantener una humedad relativa elevada. Posteriormente, se taparon con vinilpel y se
mantuvieron todos los frutos bajo las mismas condiciones de temperatura y luz. Se realizaron
muestreos a las cero, 6, 12, 24, 30, 36, 48, 72, 96 y 144 horas post-inoculacion (hpi), tomando
al azar tres frutos por tratamiento y por estado de madurez a los que se les retird la corteza
cercana al area de inoculacion (en todos los casos se tomé un &rea de 1 cm) y extraccion y
evaluacion de la actividad polifenoloxidasa (PFO), teniendo en cuenta los parametros

establecidos.

De acuerdo con el Despacho, la diferencia entre el proceso reclamado y aquel divulgado en
D1 consiste en los frutos involucrados en cada uno, en donde la invencidn utiliza frutos de
Rubus glaucus Benth. No obstante, no hay evidencia de que esta diferencia proporcione un
proceso con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto
que este documento ya ensefia un proceso que induce la enzima polifenoloxidasa como
respuesta bioquimica desencadenada por el fruto de lulo cuando se encuentra expuesto al
hongo Colletotrichum acutatum. Estos hallazgos fueron evidenciados en los tres estados de
madurez del fruto (verde, pintén y maduro), siendo el estado maduro el que ensefia una mayor

induccion de la enzima.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que resuelve la presente invencion es: ¢Cémo

modificar el proceso conocido en D1 con el fin de proporcionar un proceso alternativo?

Sin embargo, la inclusién de frutos de Rubus glaucus Benth ya esta divulgado en D2 que se
refiere un proceso para evaluar el contenido de fenoles en frutos de mora de castilla (Rubus
glaucus Benth) afectados por hongos patogenos pertenecientes al género Peronospora. En
concreto, el procedimiento divulgado en este documento contempla la recoleccion de frutos
de mora de castilla en estado de madurez 5 y 6, de acuerdo con la clasificacion establecida
en lanorma NTC 4106 (ICONTEC, 1997), tanto frutos sanos como afectados por P. sparsa
en el mismo estado de madurez, selecciondndolos al azar, se recolectaron por cultivo,
aproximadamente 500 g de cada material vegetal a evaluar, se procesan aproximadamente 3

g de frutos de la especie Rubus glaucus Benth en estado de madurez y evalla el contenido de
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fenoles totales mediante el método de Folin-Ciocalteu. Aunado a lo anterior, es conocido en
el estado de la técnica la interaccion patdgeno hospedero entre el hongo Colletotrichum

acutatum con frutos de la especie Rubus glaucus Benth®,

Adicionalmente, D2 menciona que en el estado pinton de observa un incremento en la
induccién de PFO a las 72 y 144 hpi en los frutos inoculados con el hongo y en frutos en
estado de madurez se evidencia la mas notable induccién de PFO, por efecto de la presencia

del patogeno.

En consecuencia, la persona medianamente versada en la materia estaria motivada a incluir
un plastificante en una proporcion de 0-160 partes por 100 partes (0% a 16%) de D2 en la
composicion de D1, para asi llegar de manera obvia y evidente al objeto de la Reivindicacion
1.

Por altimo, el Despacho indica que las Reivindicaciones dependientes 2 a 6 no mencionan
alguna caracteristica que aporte nivel inventivo a la composicion de la Reivindicacion 1, por

lo cual también carecen de nivel inventivo.

b- ) En respuesta a esta objecion, me permito reiterar en primer lugar que
el alcance de la Reivindicacion 1 fue limitado, de manera tal que ahora esta reivindicacion
hace referencia a un proceso para la generacion de compuestos fendlicos a partir de la
fermentacion de frutos de Rubus glaucus Benth, que comprende:

a) someter frutos de Rubus glaucus Benth a un pretratamiento de limpieza y
desinfeccion;

b) inocular los frutos tratados de la etapa a) con una suspensién de esporas de
Colletotrichum acutatum, en donde dicha suspension tiene una concentracion entre 1x10° y
1x107 esporas/ml;

¢) incubar los frutos inoculados de la etapa b) en cdmara himeda a una temperatura
entre 26 °C y 30 °C y a una humedad relativa entre 90% a 100% durante 4 a 7 dias hasta
obtener frutos de Rubus glaucus Benth fermentados;

en donde los frutos de Rubus glaucus Benth fermentados con Colletotrichum

acutatum comprenden un contenido de fenoles totales es 6.94 +/- 0.30 mg eq. acido galico/g.

3 Agreda, A. I. 2016. Caracterizacion fenotipica y genotipica de Colletotrichum spp. Agente causal de la
antracnosis en mora de castilla (Rubus glaucus Bent). Tesis de Biologia, Universidad de Narifio.
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i) En relacion con el arte previo citado por el Despacho, me permito
sefialar que la Guia para Examen de solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad
(en adelante, 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 invencién 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, tal como lo hizo 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 un articulo de investigacién en el que se evalud la

interaccion _hospedero-patdgeno entre el fruto de lulo y Colletotrichum acutatum, en

particular de la induccidon de enzimas del tipo oxidasas, como es el caso de polifenoloxidasa,

las cuales estdn comUnmente asociadas a respuestas de defensa en otras plantas.

En vista de lo anterior, es claro que la diferencia entre la Reivindicacion 1y D1 no consiste
unicamente en los frutos involucrados en cada proceso, sino en la naturaleza de los mismos.
Ciertamente, el Despacho desconoce en su analisis que el proceso descrito en D1 corresponde
a un proceso de infeccidn, mientras que la presente invencion esta dirigida a procesos de

fermentacion en condiciones de laboratorio. En este orden de ideas, como reconoceria la

persona medianamente versada en la materia, D1 y la presente invencion resuelven
problemas técnicos completamente diferentes, en donde D1 busca determinar la respuesta

del fruto a dicha infeccidn, mientras que la presente invencion busca la obtencion de

productos bioactivos de valor agregado.

Sumado a lo anterior, es importante sefialar que la etapa de limpieza y desinfeccion descrita
en D1 no es comparable con la etapa a) del proceso aqui reivindicado, dado que los frutos de

cada proceso tienen una morfologia notablemente diferente. En efecto, mientras el fruto de

lulo es una baya globosa con una superficie uniforme, la mora de castilla estd compuesta por
maltiples drupas de 5 a 7 mm. En este sentido, la persona medianamente versada en la
materia entenderia que la simple limpieza con hipoclorito de sodio al 1% y enjuagues con
agua estéril sugeridos en D1 no produzca los mismos resultados en el fruto de Rubus glaucus

Benth.

Por lo tanto, D1 no contiene ninguna divulgacion o ensefianza que motive a la persona

medianamente versada a desarrollar el proceso para la generacion de compuestos fendélicos a
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partir de la fermentacion de frutos de Rubus glaucus Benth con la secuencia especifica de

etapas que se reclama en la Reivindicacion 1 de la presente solicitud.

Ahora bien, el Despacho cita a D2 como documento complementario para superar las
deficiencias de D1. Al respecto, vale la pena destacar que D2 divulga los resultados de un
estudio dirigido a establecer la identidad taxonémica de la especie Peronospora causante de
la enfermedad conocida como mildeo velloso en frutos de mora de castilla (R. glaucus
Benth). No obstante, de manera similar a D1, el proceso referido en D2 corresponde a un

proceso de infeccion, no de fermentacion, el cual adicionalmente involucra un hongo

diferente a Colletotrichum acutatum.

En vista de lo anterior, es claro que la combinacion de ensefianzas de D1y D2 no llevaria a
la persona medianamente versada en la materia al proceso para la generacion de compuestos
fendlicos a partir de la fermentacion de frutos de Rubus glaucus Benth como la de la presente
solicitud. De hecho, no es claro del analisis del Despacho por qué una persona medianamente
versada en la materia utilizaria alguno de estos documentos como punto de partida para

solucionar el problema técnico abordado por la solicitud.

En este punto, cabe resaltar que, incluso si la persona medianamente versada en la materia se
basara en las ensefianzas de D1 y D2 para disefiar un proceso de fermentacion como el que
se describe en la presente solicitud, dicha persona no podria llegar de manera obvia e
inequivoca a las etapas caracteristicas definidas en la Reivindicacién 1. Ciertamente,
ninguno de los documentos citados por el Despacho implica inocular los frutos con una
suspension de 1x10° y 1x10" esporas/ml de Colletotrichum acutatum e incubar los frutos
inoculados en camara humeda a una temperatura entre 26 °C y 30 °C y a una humedad

relativa entre 90% a 100% durante 4 a 7 dias.

iii)  En cuanto a la supuesta ausencia de efectos técnicos derivados de las
diferencias sefialadas anteriormente, difiero respetuosamente de la opinion del Despacho
puesto que al no identificar adecuadamente las diferencias que existen entre el arte previo y
lainvencidn, el Despacho desconoce los efectos técnicos derivados de dichas diferencias. En
particular, como se detalla en los ejemplos del Capitulo Descriptivo, el proceso de

fermentacion derivd en un aumento de hasta el 99% en el contenido de fenoles totales en

comparacion con los frutos sin inocular, asi como un aumento del 22% en la capacidad

antioxidante en las muestras obtenidas de frutos inoculados con frente a los frutos sin
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inocular. Adicionalmente, el producto de la fermentacion exhibio una DL50 de 88.94 ug/ml,

por lo cual se clasifica como altamente toxica y con un gran potencial farmacolégico.

Por lo tanto y contrario a la afirmacion realizada por el Despacho, los anteriores resultados
permiten confirmar que si hay efectos técnicos derivados de las caracteristicas técnicas

diferenciadoras del proceso definido en la Reivindicacion 1.

iv) Teniendo en cuenta todo lo anterior, me permito dirigir la atencion del
Despacho sobre el Manual Andino de Patentes (MAP), el cual establece que las invenciones

tienen nivel inventivo cuando 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*. De manera similar, la Guia de la SIC establece

que, para que una invencion no resulte inventiva “el conjunto de ensefianzas del estado de la
técnica lo llevarian (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata

a la solucion propuesta por la solicitud. Si_se requiere de pasos adicionales o de

corroboracion o de superar obstaculos revelados por las propias enseflanzas entonces el

estado de la técnica no revela la solucién al problema’™ (énfasis afiadido).

En el presente caso, ambas condiciones se cumplen, toda vez que la persona medianamente
versada en la materia que partiera del arte previo citado por el Despacho (individualmente o

en combinacion) no llegaria de manera obvia e inequivoca a obtener el proceso de

fermentacién reclamado con todas sus caracteristicas técnicas estructurales. Asimismo, ni

D1 ni D2 le permitirian a dicha persona tener una expectativa razonable de que el proceso

reclamado exhibiria los efectos técnicos demostrados en el Capitulo Descriptivo de la

presente solicitud, por el contrario, seria necesario recurrir a experimentacion exhaustiva

(i.e. pasos de corroboracidn adicionales) antes de llegar a alguna conclusion en particular.

V) En este punto, me permito destacar 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

unicamente en si existen sugerencias explicitas y suficientes en el arte previo que indicarian

de manera clara como desarrollar de manera obvia la materia reclamada, que, como se

4 Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino de Patentes. 2022. Seccion 11.11.1.
S Superintendencia de industria y comercio de Colombia. 2014. Guia para Examen de solicitudes de Patente de
Invencién y Modelo de Utilidad. Seccion 2.13.2. Pagina 130.
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demostré anteriormente, no existen. En este caso particular, el Despacho simplemente
combina parcialmente las caracteristicas previamente mencionadas de D1 y D2 con base en

los conocimientos ya otorgados por la presente invencion, sin considerar las ensefianzas de

dicho arte previo y las diferencias con la invencién. En otras palabras, las conclusiones

del Despacho se derivan de un analisis en retrospectiva o andlisis “hindsight”.

Para entender el anlisis equivocado que realiza el Despacho, me permito citar nuevamente
el MAP, que indica “...la busqueda de anterioridades se efectiia a posteriori, tomando como

punto de partida la misma invencion, [el Despacho] 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 invencidon no era conocida, es decir antes de la

invencion™® (subrayado afiadido). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados
presentados por la invencion, ya que asi siempre resultard “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 solucion del problema planteado en la solicitud.

En este sentido, el Despacho no reconoce el nivel inventivo de la presente invencion debido
a una busqueda sesgada de las caracteristicas esenciales reclamadas en las ensefianzas de D1

y D2, sin considerar adecuadamente si el arte previo, entendido como un todo, comprende

sugerencias claras y evidentes que guien inequivocamente a la persona medianamente

versada en la materia a obtener la presente invencion de manera obvia.

vi) En conclusién, 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 informacién aportada por los documentos citados y por

consiguiente tiene nivel inventivo a la luz de dichos documentos.

4. En este punto, y teniendo en cuenta las objeciones elevadas por el Despacho en su
examen de fondo, me permito sefialar que el titulo de la presente invencién fue modificado
para reflejar més apropiadamente el alcance de la materia reclamada, tal como se muestra a

continuacion:

® Comunidad Andina de Naciones - Manual Andino de Patentes. 2022. Seccién 11.4.1. Pagina 187.
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“PROCESO DE FERMENTACION DE FRUTOS DE Rubus glaucus Benth CON EL
HONGO Colletotrichum acutatum”.

5. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a
realizar un tercer examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa
de examen correspondiente. De otra forma, considero que las observaciones presentadas por
el Despacho en su primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito
respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad, y se

proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

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

Anexos:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por modificaciones a las reivindicaciones;

- Recibo de pago por examen adicional.
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