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PRIORIDAD: 6/05/2020, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 63/020,616

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 19 de
febrero de 2025 bajo el nimero NC2022/0004284, y teniendo en cuenta lo sefialado en
el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta
Oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencién

El problema planteado consiste en la necesidad de implementar tecnologias que permitan
recuperar y reutilizar las proteinas INA, aumentar la estabilidad de estas al ser dispuestas
sobre sustratos y ante cambios de temperatura superiores a 10°C y controlar la cantidad
de proteinas INA libres para garantizar una temperatura de congelacion estable.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un bio-
nanocompuesto que incorpora particulas de 6xidos metalicos u 6xidos de silicio como
sustrato, un amino organosilano como enlazante, un dialdehido como agente
entrecruzante y una proteina INA como agente de nucleacion.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 19 de febrero de
2025, bajo el radicado No. NC2022/0004284.

4. De la solicitud de patente
4.1.Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata debera reflejar el
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la
materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podra referirse a
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.
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Analizado el titulo modificado en el escrito radicado bajo el No. NC2022/0004284 el 19
de febrero de 2025 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, esta oficina acepta el
siguiente titulo: “BIO-NANOCOMPUESTO QUE CONTIENE OXIDO METALICO COMO
SUSTRATO, AMINO ORGANOSILANO COMO ENLAZANTE, UN DIALDEHIDO COMO
AGENTE ENTRECRUZANTE Y UN AGENTE DE NUCLEACION”.

4.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta Oficina informa que las reivindicaciones 1, 4 y 5 no son concisas porque las
definiciones de “6xidos metélicos”, “enlazante o linker de un amino organosilano”, “un
agente entrecruzante” “crosslinker de dialdehido”, “agente de nucleacién de hielo”,
“proteina INA”, “solvente de base acuosa’y “enlazante amino organosilano”, comprenden
un numero muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance
de la proteccién. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista
una razonable generalizacién y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la
descripcion.

La reivindicacion 4 reclama un procedimiento que, si bien se define mediante una
secuencia logica de etapas, no se describe las condiciones técnicas esenciales. En
consecuencia, se sugiere modificar dicha reivindicacion para definir las condiciones
técnicas que caracterizan cada etapa del procedimiento como lo es concentracion del
enlazante, concentracion del entrecruzante, temperatura y tiempo.

La reivindicacion 4 no es claro a que se refiere con “un medio solvente”. Se solicita
aclarar.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

4.3.Descripcion

Revisado el capitulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invencion de manera
suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda
ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el articulo 28 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina.

“(...) e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la practica la invencion,
con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes

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 método no es claro
el autoensamblaje del bio-nanocompuesto. En consecuencia, si una persona versada en
la materia intentara replicar la invencioén, tendria que realizar una cantidad excesiva e
injustificada de ensayos de prueba y error. Adicionalmente, en la pag. 24 se menciona
gue la camara de enfriamiento estéa a 4°C, pero la temperatura del liofilizador es -1,1°C,
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por lo que la temperatura no es correcta. En la p4g. 31 se menciona una temperatura de
-1,1°C.

La unidad de medida temperatura encontrada en la pagina 19 linea 13, no corresponden
a las establecidas por el Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto, se solicita hacer
las conversiones respectivas a Kelvin (K).

Existen inconsistencias entre dibujos, en la figura 5 y la descripcién 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
gue el experimento se realiza durante un minuto a 23°C. Se sugiere realizar las
correcciones pertinentes.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el articulo 34 de la citada Decision, dicha
modificacién no podra ampliar la divulgacion inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos
elementos en la solicitud, la descripcién modificada no ser&a aceptada.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de mayo de 2020, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion

“Material for promoting the freezing of water or 20 de abril de 2010
hydrous substance”

D1 uS7700718

Feng, “ : -
Chemical Enhancement of the catalytic activity and

D3 . ; stability of immobilized aminoacylase 26 de octubre de 2025

Engineering . - ' _ )
Journal using modified magnetic Fe;0, nanoparticles

D1! divulga un nuevo material que tienen actividad de nucleacién del hielo o actividad
para promover la congelacion. Se refiere a un vehiculo sobre el cual se inmovilizan
polipéptidos para promover la congelacion de agua o una sustancia hidratada (resumen).

D32 divulga aminoacilasa inmovilizada mediante enlace covalente a nanoparticulas
magnéticas de oxido de hierro (Fe;O,) modificadas con 3-amonio propil trietoxi silano
(APTES) (resumen).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

6.1.Nivel Inventivo

https://patentimages.storage.googleapis.com/1f/a3/03/0f8d192d4a9e56/US7700718.pdf

2Feng, J. (2014Enhancement of the catalytic activity and stability of immobilized aminoacylase

using modified magnetic Fe304 nanoparticles. Chemical Engineering Journal. 286, 216-222 Recuperado
de:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894715014941

Pagina 3 de 22

WW.SiC.goV.Co 2léfono en Bogotd: 601
_JS:.!..]rn ~ Direccior
C.- Colombia ~ Teléfonc

Sefior cludadano para hacer scgmmmnto asu soltmtud La)cnndad le ofrece los mgulcntcs. . Q Nuestro aporte es fundament

27 - 00 piso 3‘

s . '['L}HE'_ZHt’.[“t‘dl{].l["[] ente
601 587 00 00 ~ e-ma

al,
al usar menos papel contribu



|
e/

Superintendencia de
Industria y Comercio

Oficio N° 13175 de 14 de agosto de 2025
Ref. Expediente N° NC2022/0004284

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (NC2022/0004284
del 19 de febrero de 2025) refiere a: “Un bio-nanocompuesto que comprende (...)". A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los

documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D3

Un bio-nanocompuesto
caracterizado porque comprende:

Material caracterizado porque
comprende:

(resumen)

Mezcla de particulas de
magnetita

(resumen)

Un sustrato de particulas de
Oxidos metalicos u 6xidos de
silicio con un tamafo entre
100nm y 500um

Oxidos de hierro y aluminio

Soporte, portador poroso o
perlas de nanoparticulas a
macroparticulas

sustrato de pelicula delgada de
oro preparado con un espesor
de 500 A

(reiv 1, columna 13 linea 58, col
17 linea 43)

Oxido de hierro en el rango
nanométrico

(resumen)

Un enlazante o linker de un amino
organosilano

El enlazante esta unido
directamente al sustrato

Agente de acoplamiento de
silano con un grupo epoxi

columna 13 linea 28-30)

Enlace covalente con la
aminoacilasa y la magnetita

(resumen)

Un agente entrecruzante o
crosslinker de dialdehido

Enlazado directamente al
enlazante

Compuesto de glutaraldehido
Reticular un soporte y los
polipéptidos o proteinas
anticongelantes usando
glutaraldehido

-dial

(columna 13 linea 25-26)

Glutaraldehido con aminosilano

(resumen)

Un agente de nucleacion de hielo
o proteina INA

Pseudomonas syringae,
Pseudomonas viridiflava o
Erwinia herbicola

Directamente unido al
entrecruzante

Proteina anticongelante
(reiv 1)

Pseudomonas syringae
(col 6 linea 48)

Grupo amino del conector
reacciona con el grupo carboxilo
de la cisteina

(columna 12 linea 5-9)

Inmovilizacién de la enzima
aminoacilasa

(resumen)

D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 1, ya que divulga un material que tiene actividad de nucleacion de hielo
0 actividad para promover la congelacion. La invencion se refiere a un vehiculo sobre el
cual se inmovilizan polipéptidos para promover la congelacion de agua o una sustancia
hidratada. 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 (resumen).
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La diferencia entre la invencién definida entre la reivindicacion 1y el bio-nanocompuesto
divulgado en D1, consiste en incluir un sustrato de éxido de hierro y aluminio y un
enlazante o linker de un amino organosilano que esta unido directamente al sustrato.

No hay evidencia de que el incluir un sustrato de 6xido de hierro y aluminio y un enlazante
o linker de un amino organosilano que esta unido directamente al sustrato proporcione
un método con algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1,
puesto que un material con actividad de nucleacién de hielo o actividad para promover la
congelacioén ya habia sido previsto en dicho documento (resumen).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢Cémo modificar bio-nanocompuesto conocido en D1 para proporcionar
otro producto alternativo?

Sin embargo, el incluir un sustrato de 6xido de hierro y aluminio y un enlazante o linker
de un amino organosilano que esta unido directamente al sustrato, ya esta divulgado en
D3 que se refiere a nanoparticulas de hierro Fe;O, preparadas por coprecipitacion y
modificadas con 3-amonio propil trietoxi silano (APTES). En las nanoparticulas se
inmoviliza la enzima aminoacilasa mediante un enlace covalente (resumen).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir un sustrato de 6xido de hierro y aluminio y un enlazante o linker de un amino
organosilano que esta unido directamente al sustrato del D3 en la composicion de D1,
para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D1 menciona que hay materiales que promueven la congelaciéon del
agua, esto se puede realizar, con un material de actividad de nucleacién de hielo para
producir hielo (col 3 linea 16 a 21) mediante la unién de polipéptidos a un transportador
con cadenas laterales que se unen a moléculas de agua en las superficies moleculares
de los polipéptidos en un soporte, 0 mediante la integracion e inmovilizacién de proteinas
anticongelantes en un soporte, dichas sustancias pueden actuar como sustancias que
forman nucleos de hielo. Al usar dichas sustancias, se puede congelar agua o una
sustancia hidratada mientras se eliminan gases o componentes distintos del agua, como
los solutos contenidos en dicha agua o sustancia hidratada (col 3 linea 22-28). Da
también menciona que el método para promover la congelacién de agua o0 una sustancia
hidratada se lleva a cabo integrando e inmovilizando proteinas anticongelantes tipo Il
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 (reiv 1y 2). 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 o mas grupos funcionales, como glutaraldehido y un agente de
acoplamiento de silano que tiene un grupo epoxi (columna 13 linea 22-28). D1 menciona
gue la inmovilizacion puede llevarse a cabo en un portador metalico, un portador hecho
de un metal y un portador con una pelicula metalica sobre la superficie de un sustrato
(por ejemplo, un sustrato polimérico), portadores de oro, plata, cobre, platino, iridio, niquel
y rutenio. Preferiblemente, se utiliza un portador con oro depositado sobre un sustrato de
silicio. Cuando se forma una pelicula metalica sobre la superficie de un sustrato, su
espesor suele estar entre 100 A y 2000 A. Ademas, los sustratos con semiconductores
como In,O3, CdS, y GaAs, o sustratos con peliculas delgadas de estos, también pueden
ser portadores para la union a los grupos tiol (col 11 linea 50-64). D1 menciona que una
proteina de nucleacién de hielo derivada de Pseudomonas syringae, una bacteria que
produce nucleacién de hielo, es una proteina de membrana que comprende
aproximadamente 1200 aminoacidos y estd compuesta por tres regiones: una regiéon N-
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terminal (hasta 19 kDa); una region central (hasta 94 kDa); y una region C-terminal (hasta
7 kDa). De estas tres regiones, la region central esta compuesta por una secuencia
repetitiva de aminoacidos caracteristica, y se cree que dicha secuencia es un sitio que
ejerce actividad de nucleacion de hielo (col 2 linea 60-67).

De igual manera, D3 menciona que la aminoacilasa (EC 3.5.1.14) se inmovilizé mediante
enlace covalente a nanoparticulas magnéticas de 6xido de hierro (Fe;0,) modificadas
con 3-amonio propil trietoxi silano (APTES). La concentracién 6ptima de nanoparticulas,
las concentraciones de glutaraldehido, el tiempo de reticulacion y el tiempo de
inmovilizacién son de 8 mg/mL, 1,0 %, 1 hy 1,5 h, respectivamente.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 3 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

D1 menciona un componente acuoso en una sustancia hidratada mientras se concentran
componentes distintos del agua en dicha sustancia, donde el soporte sobre el que se
inmovilizan las proteinas anticongelantes entra en contacto con la sustancia hidratada,
congelando asi el componente acuoso en la sustancia hidratada mientras se concentran
componentes distintos del agua en dicha sustancia (reiv 1, reiv 2).

De igual manera el liquido refrigerante reclamado en las reivindicaciones 5 a 6, no tiene
nivel inventivo porque un liquido refrigerante y un solvente de base acuosa que consisten
en agua, glicerol y/o etanol, es sugerida en las anterioridades de D1 (D1:col.9; reiv 1;reiv
2), y porque no hay evidencia del efecto logrado por el liquido refrigerante reivindicado.

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 4 (NC2022/0004284
del 19 de febrero de 2024) refiere a: “Un método de autoensamblaje para la elaboracién
de un bio-nanocompuesto que comprende (...)". A continuacion, se presenta la tabla
comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de
la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D3

Método caracterizado porque
comprende:

Método caracterizado porque
comprende:
(columna 17, linea 40 a 59)

Método caracterizado por:

(seccibn 2.2)

a) mezclar un sustrato de 6xidos a) Soporte, sustrato de pelicula | a) Mezclar las nanoparticulas de
metalicos u 6xidos de silicio con delgada de oro preparado con Magnetita en el rango

un tamafio de particula entre 100 | un espesor de 500 A nanométrico con agua

nm y 500 ym con un medio
solvente Sumergido en una solucion de
etanol de 1mM

b) inmovilizar un enlazante de b) Inmovilizar sobre una oblea
amino organosilano sobre el de silicio

¢) inmovilizar un entrecruzante | c) Inmovilizadas con el uso de c) Aislar el material,

de dialdehido sobre el enlaces entre los grupos tiol de | resuspender y PBS y hacer
enlazante inmovilizado en la residuos cisteina y oro. reaccionar con glutaraldehido
etapab); e
d) inmovilizar por enlace d) Inmovilizar por enlace d)Mezclar con la enzima
covalente una proteina INA sobre
el entrecruzante inmovilizado en
la etapa c)

(columna 17, linea 43 a 67) (seccion 2.2)
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D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacién 4, ya que divulga un método para inmovilizar polipéptidos para promover
la congelacién de agua o una sustancia hidratada, un portador sobre el cual se unen los
polipéptidos que tienen cadenas laterales a las moléculas de agua en las superficies
moleculares de los polipéptidos se integran e inmovilizan (resumen).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacién 4 y el método divulgado
en D1, consiste en inmovilizar un entrecruzante de dialdehido sobre el enlazante
inmovilizado en la etapa b).

No hay evidencia de que el incluir especificamente inmovilizar un entrecruzante de
dialdehido sobre el enlazante inmovilizado en la etapa b), proporcione un método con
algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que una
inmovilizacién de proteina ya habia sido prevista en dicho documento (resumen).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D1 con el fin de proporcionar otro
método alternativo?

Sin embargo, el incluir un entrecruzante de dialdehido sobre el enlazante inmovilizado en
la etapa b), ya esta divulgado en D3 que se refiere a un método de unidon de aminoacilasa
a las nanoparticulas de magnetita donde se afiaden diferentes concentraciones de
solucion de glutaraldehido, del 0,25 % al 2,0 % (v/v), a la solucion, que se agité durante
distintos periodos de tiempo, de 30 min a 5 h, a 30 °C. El Fe;0,-APTES-glutaraldehido
se recogié mediante el iman permanente y se lavo tres veces con tampon de fosfato (0,1
mol/L, pH 7,0) para eliminar el glutaraldehido no reaccionado. Los complejos de Fe;0,-
APTES-glutaraldehido (concentracién final de 8 mg/mL) se afiadieron a la solucién de
aminoacilasa (concentracion final de 3 mg/mL) para su inmovilizacion durante distintos
periodos, de 15 minutos a 2 horas. Finalmente, las nanoparticulas magnéticas de Fe;0,-
aminoacilasa (también llamadas aminoacilasa inmovilizada) se separaron mediante un
iman permanente (seccion 2.3, resumen).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir inmovilizar un entrecruzante de dialdehido sobre el enlazante inmovilizado en la
etapa b) del D3 en el método de D1, para asi llegar al objeto de la reivindicacién 4. Por
lo cual se considera obvia.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reineleaeioncs Requisito que afecta
afectadas
D1 US7700718 lab6 Nivel inventivo
D3 Feng, J lab6 Nivel inventivo

Argumentos del solicitante
Argumentos respecto al capitulo reivindicatorio

El solicitante argumenta que:
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“(...) 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;

la Reivindicacion 1 se limita de acuerdo con el alcance de la antigua Reivindicacién 2 y
adicionalmente se define el rango de tamafio de los 6xidos metalicos u 6xidos 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;

- se eliminan las Reivindicaciones 8 a 10;

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

- se ajusta 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 ampliacién de la proteccion correspondiente a la divulgacion
contenida en la solicitud original. Por el contrario, corresponden a una limitacion drastica
de la materia reclamada originalmente”.

Tras considerar las modificaciones realizadas en el capitulo reivindicatorio (Radicado No.
NC2022/0004284 del 19 de febrero de 2025), esta Oficina desea aclarar que se aceptan
las modificaciones por cumplir con los requisitos legales.

“(...) b- Adicionalmente, con el Unico propésito de facilitar el tramite 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 6xido de silicio”
en la linea 6, a continuacion de la frase que se lee “que se caracteriza por ser de
naturaleza quimica tipo 6xido metélico” de la linea 5. Con lo anterior, es completamente
claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que los éxidos que
actian como sustrato de la presente invencidon pueden ser tanto 6xidos metalicos como
oxidos 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 6xido de silicio estdn 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 éxidos de silicio
estaba descrita en el Capitulo Reivindicatorio presentado originalmente, esta puede
incorporarse en el Capitulo Descriptivo, sin que ello suponga ampliaciéon de materia”.

Esta Oficina argumenta que se acepta la adicién de la pag 10 al capitulo descriptivo ya
gue no implica ampliacién de materia.

El solicitante continla argumentando que:

“(...) b- i) En respuesta, llamo respetuosamente la atencién del Despacho sobre las
modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo
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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”.

Esta Oficina argumenta que se da por superada la objecion de uso al eliminar las
reivindicaciones 8 a 10 del nuevo capitulo reivindicatorio.

“(...) ii) En relacion 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 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; se limita el alcance de la Reivindicacion 1 de acuerdo con el
alcance de la antigua Reivindicacion 2 y adicionalmente se define el rango de tamafio de
los 6xidos metalicos u Oxidos 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”.

Esta Oficina argumenta que se aceptan las modificaciones, teniendo en cuenta que el
solicitante ha restringido los 6xidos metalicos de la reivindicacién 1 en el nuevo capitulo
reivindicatorio.

“(...) 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 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 mas,
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 definicidbn 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 reivindicacion
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
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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 ambito de las patentes, ya que una patente de invencién
no se limita a una Unica modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que
abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invencién) ligadas por
un efecto técnico comun que finalmente delimita el alcance de la invencion. Por lo tanto,
no existe requerimiento alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y
cada uno de los componentes que se encuentran dentro del alcance de la invencién, o
gue las reivindicaciones solo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo
fundamental es que el Capitulo Descriptivo proporcione la informacion 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
gue la funcion de los Ejemplos en el Capitulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y
de ninguna manera puede considerarse como el tnico 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
gue para que existiera una infraccion, dichos elementos especificos ilustrados en los
ejemplos deberian necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo
gue 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
gue 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 proteccion reclamada expresada en las reivindicaciones, resulta completamente
claro para cualquier persona medianamente versada en la materia y los limites de la
proteccion reclamada resultan claros y concisos para dicha persona”.

Esta Oficina no esta de acuerdo con los comentarios del solicitante, ya los términos que
“Oxidos metalicos”, “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” comprenden un
ndamero muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de
la proteccion. Se le recuerda al solicitante que un producto se define por sus
componentes y composiciones.

El solicitante continla argumentando que:

“(...) iv) Ahora bien, en relacion con la objecién 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 invencion 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 funciébn 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

Pagina 10 de 22

ento a su .SO[ICItud. la entidad le Nuestro aporte es fundamental,
Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 nez ita a nivel nacional: . I e trib
i ’ e al usar menos papel contribu
W o o S ! IO, mos con el medio ambiente




/
S/

\
e

Superintendencia de
Industria y Comercio

Oficio N° 13175 de 14 de agosto de 2025
Ref. Expediente N° NC2022/0004284

modalidades especificas del bio-nanocompuesto reclamado. Por lo tanto, considero
superada la objecién relacionada”.

Esta Oficina da por superada la objecion, al incluir en la reivindicacion independiente 1
todas las caracteristicas técnicas esenciales del bio-nanocompuesto.

“(...) v) En cuanto al método reclamado en la Reivindicacion 4 (antigua Reivindicacion 5),
me permito sefialar que contrario a la opinidbn del Despacho, este se encuentra
plenamente definido por sus caracteristicas técnicas estructurales esenciales, a traves
de la definicién limitada y estricta de sus etapas. De nuevo es relevante indicar que la
definicién especifica de otras etapas o condiciones no esenciales limitaria injustamente
la materia reclamada y 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”.

Esta Oficina argumenta que no se da por superada la objecién, ya que un método debe
estar definido por todas sus caracteristicas técnicas esenciales, si bien menciona
mezclar, inmovilizar un enlazante, inmovilizar un entrecruzante e inmovilizar por enlace
covalente, no define las condiciones de cada etapa, como composicion del enlazante,
composicion del entrecruzante, temperatura y tiempo.

“(...) Adicionalmente, y en relacion con la supuesta falta de claridad de la expresion “un
medio solvente”, llamo la atencion 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 descripciéon y los dibujos,
0 en su caso, el material biologico depositado, servirdn para interpretarlas (énfasis
fuera de texto).

Asi, el Capitulo Descriptivo sirve para interpretar las reivindicaciones, y por ende,
determinar el alcance de proteccién, 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 opinién 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
gue el método reclamado es claro y la objecion correspondiente deberia ser retirada”.
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Esta Oficina da por superada la objecion, ya que en el capitulo descriptivo es aclarado a
que se refiere con una “base acuosa’.

“(...) vi) En vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados,
considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos
de claridad, concision 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 experimentacion adicional exhaustiva.

Esta Oficina argumenta que el nuevo capitulo reivindicatorio no es claro, ni conciso,
porque las definiciones de “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”, no son claras, ni
concisas.

Adicionalmente, la reivindicacién 4 reclama un procedimiento, pero no define las
condiciones técnicas esenciales del mismo.

Argumentos respecto al capitulo descriptivo
El solicitante argumenta que:

“(...) c- Finalmente, en relacion con el Capitulo Descriptivo, en primer lugar me permito
sefialar que de acuerdo con el MAP, una invencién puede considerarse
suficientemente descrita si_ se aporta uno o mas ejemplos, modos de realizacién
alternativos o variaciones que habilitan a la persona versada en la materia técnica para
gue, aplicando sus conocimientos técnicos generales, pueda poner en practica la
invencion 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
suficienciade ladescripcidn, 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 Reivindicacién 4 consiste en un proceso de autoensamblaje
para la elaboracion de un bionanocompuesto, definido por sus etapas, cuya
caracteristica esencial consiste en la inmovilizacion por enlace covalente de una
proteina INA sobre un entrecruzante, mediante un proceso de autoensamblaje. Como
sefiala el MAP, a partir de la informacion 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 invencién
reclamado en el Capitulo Reivindicatorio se encuentra debidamente sustentado en el
Capitulo Descriptivo, en particular teniendo en cuenta las drasticas limitaciones
realizadas a la materia reclamada, Unicamente con el objetivo de facilitar el tramite, donde
se definieron especificamente los elementos esenciales tanto de la reivindicacién de
producto, como de método.

Ahora bien, en relacién con la objecion del Despacho sobre el término autoensamblaje y
gue 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
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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 estd inmovilizado
sobre en enlazante de amino organosilano.

De acuerdo con lo anterior, considero superada la objecién 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 Decisién 486”.

Esta Oficina argumenta que no se da por superada la objecion ya que en la descripcion
no se evidencia el autoensamblaje del bionanocompuesto, la descripcion debe divulgar
de manera suficientemente claray completa para su comprensién y para que una persona
capacitada en la materia técnica pueda ponerla en practica o reproducirla.

Argumentos respecto al nivel inventivo

El solicitante continla argumentando que “(...) 3. 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 metalicos u 6xidos de silicio con un tamafio entre el
rango entre 100 nm y 500 um;

un enlazante o linker de un amino organosilano;

un agente entrecruzante o crosslinker de dialdehido; y

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

en donde el sustrato de particulas de Oxidos metélicos se selecciona del grupo que
comprende 6xidos 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.

ii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en vista del arte previo
citado, me permito realizar el andlisis de nivel inventivo de acuerdo con la Guia de la
SIC4. La Guia de la SIC sefiala que “Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse
un juicio de valor y un analisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la
técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invencién que se esta
evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un
analisis en retrospectiva (“hindsight” 6 “a posteriori”), el examen debe relacionar la
invencion con la solucién de un problema técnico, mediante el Método “problema-
solucion” (subrayado fuera de texto).

A. ldentificar el estado de la técnica cercano alainvencion 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 méas caracteristicas en comun con la invencién o presenta leves
modificaciones de estructura e indica la misma funcién, o propoésito”. Para el presente
caso, con el unico fin de hacer una comparacién 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 nucleacién de hielo constituido por un vehiculo en el que se inmovilizan
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polipéptidos para promover el congelamiento de agua o una sustancia acuosa. D1
describe la integracion e inmovilizacién de polipéptidos que poseen cadenas laterales
gue 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 uniébn 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 obtenciébn de una proteina
anticongelante derivada de peces, la cual es modificada para obtener los residuos de
aminoacidos requeridos para la inmovilizacién 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:

1. Modificar los residuos de aminoacidos de una proteina anticongelante derivada de
peces;

2. Modificar la superficie de una pelicula fina de oro con acido mercaptopropiénico;

3. Inmovilizar la proteina anticongelante en la superficie de la pelicula de oro mediante
enlaces peptidicos entre los grupos carboxilo del &cido propionico y los N-terminal amino
de las proteinas.

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

De acuerdo con lo anterior, existen multiples diferencias entre lo divulgado en D1 y 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 Gnica
diferencia, ya que D1 no ensefia o siquiera sugiere que la inmovilizacion se realice sobre
particulas de 6xidos metalicos u 6xidos 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
inmovilizacién se lleva 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
invencién 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 invencidén, 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 analisis realizado para las reivindicaciones dirigidas al liquido refrigerante, puesto que
la caracteristica técnica esencial de dicho liquido es que comprende el bio-
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nanocompuesto de la invencion, el cual, como se ha demostrado con detalle hasta ahora
se diferencia radicalmente de lo divulgado en el documento citado por el Despacho.

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

Segun 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 andlisis
realizado. Particularmente como se muestra en los Ejemplos 5 a 8, se evalué la actividad
de congelacién y descongelacién, asi como la actividad de congelacion minima y 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 nucleacion de hielo, temperatura de congelacion y
tiempo de descongelacion que se traducen en un congelamiento de agua mas eficiente,
mayor tiempo de descongelamiento y multiples usos con menor impacto ambiental.

Esta Oficina argumenta que D1 analiza materiales para promover la congelacién del
agua, refiriendo que esto se logra con materiales con actividad de nucleacion de hielo,
por medio de la unién de polipéptidos a un transportador, donde dicho polipéptido debe
tener cadenas laterales que se unan al agua, por lo cual pensar en particulas de 6xidos
gue es ampliamente conocido que actiian como nucleos de hielo, facilitando la nucleacion
heterogénea del hielo, donde dichas particulas ofrecen sitios activos para que el agua
superenfriada se congele a temperaturas mas altas de lo que lo haria de forma natural,
es ampliamente conocido en el estado de la técnica, por lo cual una persona versada en
la materia haria dicha asociacion con respecto a D1(col 2 linea 25-65). Adicionalmente,
D1 menciona una proteina que coincide con la descripcion del solicitante de una INP (col
2 linea 57-67).

El solicitante continla argumentando:
D. Deducir el problema técnico a solucionar.

“(...) 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 nucleacién de hielo
gue permite congelamiento de agua mas eficiente, mayor tiempo de descongelamiento y
multiples usos con menor impacto ambiental?

Esté Oficina argumenta que el efecto técnico se plantea a partir de la combinacion de los
documentos empleados en el estudio de nivel inventivo D1 y D3 del presente Oficio, la
diferencia de la reivindicacion 1 con respecto a D1 es incluir un sustrato de 6xido de hierro
y aluminio y un enlazante o linker de un amino organosilano que esta unido directamente
al sustrato, sin embargo, no se evidencia un efecto técnico diferente al proporcionado con
D1. Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢Como modificar bio-nanocompuesto conocido en D1 para
proporcionar otro producto alternativo?

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.
Muestro aporte es fundamental,
W flac _":“';]" al usar menos papel contribu
ASI0, mos con el medio ambiente

Pagina 15 de 22




|
e/

Superintendencia de
Industria y Comercio

Oficio N° 13175 de 14 de agosto de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0004284

“(...) 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
motivacion 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.

Esta Oficina argumenta que teniendo en cuenta D1 donde el efecto técnico es mejorar el
proceso de congelacién, donde se evidencia que un sustrato con 6xidos contribuye a ello
y el efecto de las proteinas anticogelantes, en el efecto técnico. Un experto en la materia
estaria motivado a realizar las modificaciones de la presente invencion.

“(...) Ahora bien, con respecto a D2, este corresponde a un articulo cientifico de revisiéon
gue aborda de manera general la funcionalizacion de enzimas, en particular la
inmovilizacibn de enzimas mediante enlaces covalentes en sustratos organicos o
inorganicos. Entre los mecanismos analizados, D2 ensefia las ventajas y desventajas de
encapsulacion, entrecruzamiento enzimatico, adsorcidn, interaccion electrostética,
afinidad, enlace covalente. Particularmente, en relacién con este ultimo, 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 opinién del Despacho, ninguno de los documentos D1 o D2
por si mismos o en combinacién ensefian o sugieren las caracteristicas estructurales de
la_materia reclamada en la presente invencion o los efectos que esta tiene. Por el
contrario, el documento D1 contiene enseflanzas que llevarian a la persona
medianamente versada en la materia en contra de la presente invencién, entre otras
multiples deficiencias que no son superadas por las ensefianzas de D2.

Est4 Oficina argumenta que D2 presenta las generalidades de la inmovilizacion y da
pautas para conocer las ventajas de los diferentes tipos de inmovilizacién, por lo cual un
experto en la materia tendria claro que tipos de enlaces son los que favorecen su
invencién y generan un efecto técnico.

El solicitante continla argumentando:

“(...) iii) En relacion con el proceso de la Reivindicacion 4 (antigua Reivindicacion 5) y
realizando un analisis similar al anterior, ninguno de los documentos D1o 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 experimentacion 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 6xidos metélicos u 6xidos de silicio, ocurre
mediante un fenbmeno de autoensamblaje, de tal manera que no se requieren
reacciones quimicas adicionales para que se forme el enlace covalente entre dicha
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proteina INA y el entrecruzante. Mas aun, 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 hidrofébicas. 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 invencion 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 degradacion y permitiendo asi un
desempeiio 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
operacion ciclica que implica que no hay pérdidas de proteina y 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 reutilizacién
de las proteinas INA.

Ninguno de estos efectos podria haber sido derivado de manera obvia a partir de las
ensefanzas del arte previo citado, lo que es un claro indicio de nivel inventivo, aunque,
como ya se mencioné anteriormente, la sola estructura novedosa del método, dada por
sus etapas particulares, ya le confiere nivel inventivo sin que sea necesario demostrar un
efecto técnico, sea este igual, diferente o0 mejor que el que proporciona el arte previo. 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 previo5. 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
ambigledades 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 seccion 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
necesitara examinar si este compuesto posee 0 no un uso o efecto sorprendente
puesto que la mera estructura quimica del nuevo compuesto ya le confiere el nivel
inventivo6.” (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, o mejor que aquél ensefiado en el arte previo. por lo tanto, la presente
invencién no es obvia a partir del arte previo.
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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
elaboracién aqui reclamados, que, como se demostré anteriormente, no existen. En
consecuencia, no es aceptable a quien examina o a quién concede o deniega una 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 inica 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 andlisis en retrospectiva una vez conoce
lainvencién aqui 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 efectla a posteriori, tomando como
punto de partida la misma invencién, 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 invencion no era conocida, es decir antes de la
invencion”7 (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 solucion 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 investigacion 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 algin grado de experimentacion o
gue presente resultados inesperados.

En este sentido, la Unica 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 hindsight” o 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 invencion, 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 mencion de un enlazante en D2, no guia inmediatamente a la persona
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medianamente versada en la materia a incluir dicho elemento o a obtener la secuencia
l6gica 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 invencion,
cuando nada en dicho documento ensefia 0 menciona dicha aplicacién 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 andlisis del nivel inventivo
no puede basarse en si la invencion era posible de alcanzar, aun mediante el uso de
técnicas conocidas. Aplicar un estandar de "posibilidad de alcanzar", haria que ninguna
invencién fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el sistema de patentes. Del
mismo modo, el andlisis 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 determinacién 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.

Estd Oficina argumenta que las uniones entre proteinas se dan mediante enlaces
peptidicos, y esos enlaces son covalentes. Adicionalmente, D1 divulga un método para
inmovilizar polipéptidos para promover la congelacion de agua o una sustancia hidratada,
un portador sobre el cual se unen los polipéptidos que tienen cadenas laterales a las
moléculas de agua en las superficies moleculares de los polipéptidos se integran e
inmovilizan tal cual como se describe en la descripcion con el entrecruzante de
dialdehido, por lo cual se puede inferir que se trata del mismo tipo de enlace.
Adicionalmente, en el nuevo examen de patentabilidad empleando D3, seria obvio unir el
polipéptido de D1 a la superficie de las particulas de D3 empleando la sustitucién a un
elemento conocido, por lo cual para el experto en la materia seria obvio. Ademas, D3
muestra la unién del polipéptido a la superficie, tal como se divulga en la presente
invencién. A pesar de que D1 presenta de manera general la forma de unir los
polipéptidos y menciona el uso de glutaradehido y silano, el combinar el método de D3
gue también emplea glutaraldehido y silano, se llegaria a la presente invencién, por lo
cual no se evidencia un efecto técnico. Adicionalmente, no es un estudio hindsight sino
gue esta basado en el método problema solucién por medio la combinacion de los
documentos D1 y D3 donde se evalla si la invencién resuelve un problema técnico
objetivo y si aporta una solucion novedosa y no obvia al estado de la técnica.

vii) En conclusidn, 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. La persona medianamente
versada en la materia no habria encontrado sugerencia o motivacion alguna que la
condujera directamente a desarrollar el bio-nanocompuesto, el método de elaboracién
del mismo o el liquido refrigerante aqui reclamados, por lo que su nivel inventivo deberia
ser reconocido.

Esta Oficina argumenta que teniendo en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio, se
realiz6 el estudio de nivel inventivo empleando los documentos D1 y D3, donde al
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combinar los dos documentos, como se evidencia en el presente Oficio en el numeral 6
se llega a la presente invencion, por lo cual se considera obvio.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2022/0004284 1° 2° X 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional:
PCT/IB2021/053817 5 de mayo de 2021
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANOQ)
6/05/2020 X
Solicitante
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 ) Art. 15 ) Art. 20 i Art. 25. (Falta de unidad de i
invencion)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de blsqueda laé6
Nanoparticles ice nucleation, cooler ice, cooling ice chest,
immobilized or immobilizing, covalent, magnetic, oxide, freezing
Palabras clave utilizadas water, ice protein, oxide, silane, metal, dialdehyde, linker, (3-
aminopropyl)triethoxysilane (APTES),
(aminopropyl)trimethoxysilane (APTMS), nanoparticles
100 nm y 500 pym.
CIP: CO7K 17/14, CO7K 1/04, CO7K 14/195, CO9K 5/00, B82Y
Clasificaciones utilizadas para la busqueda 5/00
CPC:
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)
Informes de N° de solicitud de Fecha de Reivindicaciones Categoria del
blusqueda / Bases patente / Publicacion /S . Citas relevantes del estado de la d 9
de datos N° de patente / | /Presentacion ecuencias técnica ST
afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(Y) (DD/MM/AAAA)
SIPI - - - - -
Zucca LNP 9/09/2014 - - A
WQ02007050100 | 3/05/2007 - - A
ISA Feng LNP 2016 laéb Resumen, seccién 2.2 Y
Rahimi LNP 5/04/2016 - - A
Pashanged LNP | 1/12/2017 - - A
WQ02007050100 | 3/05/2007 - - A
EPO
CN101671395 | 17/03/2010 - - A
Resumen, reiv 1, reiv 2, columna
ISA/EPO/ORIGIN| US7700718 20/04/2010 lab6 13 linea 22-28, columna 17 linea Y
43-67
US2009018029 | 15/01/2009 - - A
Patbase
US6656380 02/12/2003
US9488660 8/11/2016 - - A
ORIGIN
UsS9816021 14/11/2017 - - A
IN201941054670| 24/01/2020 - - A
STNext
US20070134647| 14/06/2007 - - A
ORBIT US11477981 29/06/1016 - - A
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US8371131 08/05/2001 - - A

Kobayashi 2016 - - A
Science direct

Kobayashi 2018 - - A

() cita completa literatura no patente (LNP)
Apellido, A. (Fecha). Titulo
articulo. Nombre de

revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

A. del

la
(e}
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.

Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

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/

Feng, J. (2016). Enhancement of the catalytic activity and stability of immobilized
aminoacylase using modified magnetic FezO, nanoparticles. Chemical
engineering journal. 286, 216-222. Recuperado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894715014941

Rahimi, M. (2016). Effect of Aluminum Substrate Surface Modification on
Wettability and Freezing Delay of Water Droplet Subzero Temperatures. ACS
Applied materials interfaces. 8(17), 1147-1153. Recuperado de :
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.6b02321

Pashanged, K. (2017). Biochemical characterization and stability assessment of
Rhizopus oryzae lipase covalently immobilized on amino functionalized
magnetic nanoparticles. International Journal of Biological Macromolecules.
105(1), 300-307. Recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813017309248

Kobayashi, A.(2016) A first test of the hypothesis of biogenic magnetite-based
heterogeneous ice-crystal nucleation in cryopreservation. Cryobiology.286 (216-
222). Recuperado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1385894715014941

Kobayashi, A (2018) Magnetic control of heterogeneous ice nucleation with
nanophase magnetite: biophysical and agricultural

implications. PNAS. 15(21) p5383-5388. Recuperado de
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1800294115

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado

como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de
presentacion internacional o en fecha posterior.

“L" Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, dudas
acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la fecha de
publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion,

por la cual se citan.

“0O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos
siempre estar4 acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del
documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

“P” Documento publicado antes de

la fecha de presentacién
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o
la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con
dicha solicitud, pero puede ser (til para la mejor comprension del
principio o teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que
el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada
no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva
por referencia al documento aisladamente considerado.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada
no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando
el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma
naturaleza, cuya combinacion resulta evidente para un experto en la
materia.
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