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|
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

| CONSIDERANDO
PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de noviembre de
2001, bajo el numero 01096094, se presentd la solicitud de patente de invencion titulada:
*PRODUCTQO EDULCORANTEA PARTIR DE STEVIAY PROCESO DE ELABORACION".
|
SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplldas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin que se
hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se requirié al peticionario para que
se pronunciara.sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escrito radicado el 26 de septiembre de 2007, el solicitante
atendio oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. Asi mismo,
alleg6 un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se acepta, debido a que se ajusta a las
prescripciones del articulo 34 de la Decision 486, como quiera que no amplia la materia
inicialmente di\;ulgada.

QUINTO: Quelsegun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expeduda por la
Comisién de lalComunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimlento en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tenga|‘1 nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

SEXTO: Que Ias nuevas reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 77 a 79, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consuderacmnes

1. Objeto de la invencidn

La invencion se relaciona con un producto edulcorante que comprende: a) una mezcla
patrédn que conS|ste de cristales naturales de Stevia, y el primero o ambos grupos de

componentes: ’I) uno 0 mas enmascarantes naturales ii) uno o mas edulcorantes sintéticos
1
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b) otros excipientes. Los enmascarantes naturales se pueden escoger del siguiente grupo:
acido citrico, mtlantol, sacarosa, fructosa y maltodextrina. Las formas de presentacién de
los compuestos pueden ser tableta, granulado o jarabe.

Asi mismo, se relaciona con un proceso para la elaboracién de un producto edulcorante
a partir de Stewa el cual comprende la preparacion de la mezcla patrén que comprende
mezclar los crlstales naturales de Stevia con el primero o ambos de los siguientes
grupos de componentes i) uno o mas enmascarantes naturales, i) uno o mas

|
edulcorantes sintéticos.

Y, conuna composmlon edulcorante que comprende una mezcla del producto eduicorante
con unc o varios edulcorantes comercialmente disponibles, los cuales pueden ser
escogidos de manera independiente o conjunta del grupo que consiste de accesulfame K,
aspartame, suc|ralosa sacarina sodica y sorbitol.

Segun el capitulo descriptivo: “La presente invencién pertenece al campo de la industria de
los edulcorante's y proceso para la elaboracion de los mismos. En particular corresponde
a un producto edulcorante elaborado a partir de stevia y un enmascarante natural y el
proceso para su elaboracién”.

2. Determinacion del estado de la técnica

2.1 Fecha detérminante para el analisis comparativo

La fecha para’determlnar el estado de la técnica es el 9 de noviembre de 2001, que
corresponde a la fecha de la presentacion de la solicitud como quiera que no se invocé
prioridad alguna segun se evidencia en el folio 1 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas Ia'\s bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los

siguientes documentos anteriores a la fecha de la presentacion de la solicitud en estudio y
relacionados con la materia de la misma:

N° Documento Titulo Fec_ha de
! publicacion

D1 | US 3,296,079 Products sweetened without and characterized 1967-01-03
! by freedom from aftertaste

D2 JP2001-2;58502 Sweetener composition, method for imparting 2001-09-25
: sweetness and its use.
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3. Nivel inventivo
Segun lo dlspuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 486, "se considerard que una
invencién tiene hivel inventivo, si para una persona del OfICIO normalmente versada

en la materia tecnlca correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derlvado de manera evidente del estado de la técnica”.

El estado de Ia[técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decisién,
comprende “todo lo que haya sido accesible al plblico por una descripcion escrita u oral,
utilizacion, comercuallzam()n o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida".

En este contex'to, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

!
‘Este requisito previsto por el articulo 4 de la Decision 344, que exige que la
invencion tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto
cualitativo en relacidn con la técnica existente y, ademas de no ser obvia para una
persona del of|c10 normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el
resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la
regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya
conocidos en el area técnica correspondiente, aungque tampoco debe constituir el
resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto
medio en esa materia técnica. ‘El experto medio debera poseer experiencia y contar
con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo
especifico de la invencién'. (Proceso 43-IP-2002, publicadoen la G.O.A.C. N°870 de
9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS
HIDROSOLUBLES DE LIBERACION RETARDADA)...
!

“En consecuenma a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional
Competente? se fijara en el estado de la técnica existente y en Io que ello representa
para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, ala luz
de los |dentrf|cados conocimientos existentes en el area técnica correspondiente, se
vera si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una
persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla
técnica pr0|:l)uesta1"1

El en presente caso, la invencién en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda
vez que para un experto medio en el arte correspondiente, a la luz de los identificados
conocimientos! existentes en el area técnica correspondiente, puede derivarse de manera
evidente la regla técnica alli propuesta.

|

]

1PROCESO 138-]P—2006, sentencia de interpretacion prejudicial del 4 de octubre del 2006.
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En efecto, en lalanterioridad D1 se presentan productos edulcorantes y un proceso para
su fabrucacuon partacularmente la invencién se refiere a productos que contienen una
combinacién de agentes endulzantes no nutritivos y una cantidad de maltol como
enmascarante de sabores desagradables asociados a los agentes endulzantes no
nutritivos. Como agentes endulzantes no nutritivos se consideran, por ejemplo, acido
cmlohexllsulfamlco sacarina, xilitol, arabitol, stevidsido, y sales fisiolbgicamente
aceptables de 'Ios gentes que presentan capacidad para formar tales sales. Se ha
observado que Ios steviosidos provenientes de la Stevia rebaudiana, presentan un sabor
. desagradable por lo que al combinar tales compuestos con cierta cantidad de un
enmascarante, tal como el maltol, el sabor se torna aceptable.

Enla anterlorld:lad D2 se presenta una composicion edulcorante, la cual se obtiene por la
combinacién de accesulfame K con stevia. Esta composicion es utilizada para endulzar
alimentosy bebudas o compuestos farmaceéuticos. El propésito de esta composicién es la
de aumentar el poder edulcorante de la misma con un compuesto que no aporte calorias.

Como facﬂmente se puede observar, en el estado de |a técnica se encuentran de manera
previa composmmnes en las cuales esta presente {a stevia con enmascarantes del sabor
como maitel, asi como también se encuentran composiciones en las cuales se incluye
stevia mezcladfa con un edulcorante artificial como lo es el accesulfame K. También se
conoce en la industria de alimentos el uso de enmascarantes del sabor como el mentol o
el acido citricoi en diferentes productos. Estas composiciones que se presentan en el
estado de la técnica, resuelven el problema del sabor desagradable que presentan los
glucésidos de I’a stevia.

El proceso para la obtencién de la composicion reclamado en la solicitud, se refiere
basicamente a la mezcla de los componentes, por lo que en este procedlmlento no se
distinguen caractenstlcas técnicas suficientes para diferenciarlo de cualquier proceso de
mezcla convencional conocido en la industria de edulcorantes

Por lo tanto, se% puede concluir que la invencién reclamada se deriva de manera evidente
del estado de la técnica, y resulta obvia para un experto medio en el arte correspondiente,
motivo por el cual se conmdera que la invencién de las reivindicaciones 1 a 17 de la
solicitud en elstudlo no cumple con el requisito de nivel inventive definido en el
mencionado articulo 18 de la Decision 486.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relacion a' los comentarios del solicitante, allegados con motivo de |a notificacion de
fondo, se considera que el proceso para la obtencion del producto formulado de Stevia no
se encuentra presentando las caracteristicas técnicas especificas que puedan diferenciarlo
de un proceso! convencional de mezclado de los ingredientes, o sea, no se diferencia de

r
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una forma de ré:alizar una formulacién de cualquier tipo, ya que tal como lo plantea el
solicitante en el memorial de respuesta: “...en efecto /a etapa de mezclado es la etapa
principal del proceso, y en seguida se preparan las formas de presentacion en tableta,
granulado o jarabe segun los métodos convencionales para este tipo de formulaciones”,
si la etapa de mezclado de los compuestos de la formulacién es el proceso crucial para
obtener el producto, se deberia presentar toda la informacion técnica a este respecto, tal
como, velocndad de mezcla, tamafio de particula de los compuestos de la formulacion,
forma en la cual se reallza la mezcla, si es en via hitmeda o seca, toda vez que al
proporcionar estos elementos se estarian dando las condiciones esenciales por las cuales
el proceso de la invencion seria diferente de un proceso similar reportado en el estado de
la técnica.

Dada la situacion actual de la solicitud y el hecho de no haber aportado condiciones de
mezcla especificas, el procedimiento de la solicitud no se diferencia de un proceso de
mezcla convencional y de la forma en la cual se prepara una presentacién final del
formulado, bien sea en tabletas, granulado o jarabe. Ademas, como bien lo expresa el
solicitante, dichas formas de presentacion se obtienen a partir de métodos convencionales
para este tipo de formulaciones.

De otra parte, es conocido en el estado de la técnica que los glucésidos que se obtienen
apartirdela espeme Stevia Rebaudiana, presentan poder edulcorante pero también van a
presentar cierto sabor desagradable al paladar. El hecho de preparar una composicion en
la cual se tengan cristales de Stevia, en los cuales se van a encontrar los glucosidos y
adicionar al melnos un enmascarante comunmente utilizado en la industria de alimentos y,
adicionalmente, introducir en la formulacién un edulcorante artificial para obtener una
composicion con un grado edulcorante aceptable, es posible derivarlo de lo presentado en
los documentos indicados como D1y D2, ya que para una persona que se desempefie en
el campo de formulaciones para aI:mentos y conozca el uso de cristales de Stevia como
endulzante y los inconvenientes que tiene los glucésidos en cuanto al desagradable sabor

que aporta, lo mas sencillo es adicionar un enmascarante.

En el caso de la solicitud se utiliza mentol, para el cual se conocen indicaciones de las
proporciones a utilizar y la forma de mcluwlo en formulaciones, ya que tal como cita el
solicitante en e! capitulo descriptivo publicaciones como Handbook of Flavor Ingredients o
Farmacotecnla Teoria y Practica, muestran las proporciones en las cuales se debe
adicionar el mentol en productos alimenticios.

De otra parte, I:a sugerencia de combinar un endulzante artificial tal como accesulfame K
con cristales de Stevia para aumentar su poder edulcorante, se presenta de una forma
explicita en el documento D2, ademas combinar Stevia con cualquier otro edulcorante es
posible establécerlo a partir del mencionado documento.
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Por lo tanto, la afectacién por nivel inventivo que se reitera en la presente resolucion, se
debe a que la mvenmon resulta de una sencilla derivacion de los elementos de una
formulacién del ‘arte previo y a la utilizaciéon de metodologias comunes en el campo de las
formulaciones, |para obtener los productos deseados sin presentar un efecto de la
composicion que presente un salto cualitativo en el estado de la técnica y realice un
aporte al mismo.
Adicionalmente!, a lo largo del capitulo descriptivo no es posible encontrar los elementos
que presenten las ventajas técnicas que la composicion tiene frente a composiciones
similares ( porejemplo estudios sensoriales para valorar el poder edulcorante vy calificar
el saborde las composucnones de lainvencién), para establecer las ventajas particulares
que las composiciones de la solicitud puedan presentar al enmascarar de una manera
conveniente los sabores que los glucésidos de la Stevia producen. Aunque se han
utilizado métodos comunes para obtener la composicion objeto de la invencién, la
afectacion por. nivel inventivo se dirige hacia la falta de elementos técnicos que se
reconozcan enlia composicion para que esta presente un salto cualitativo en el estado de
la técnica, toda vez que si dicho salto cualitativo no se presenta la composicion queda
reducida a una derivacion de lo descrito en el estado de la técnica y de métodos
convencionales utilizados en la industria de alimentos para obtener la composicién de
interes. !
Finalmente, cabe puntualizar sobre la viabilidad de la utilizaciéon de herramientas técnicas
conocidas en el estado de la técnica para obtener un resultado patentable, a que hace
referencia el sohcntante, es importante tener presente que no se objet6 la invencion porque
cada uno de los elementos debia ser nuevo, sino porque la invencién surge de una
evidente derivacion del estado del arte, por ello se demostroé que las ensenanzas del
estado de la tecnica previo conducen de manera obvia a una persona del oficio al
productoya Ios métodos reclamados, y que no existia una combinacién de elementos que
en su conjunto constituyeran un salfo cualitativo en la formulacion de la regla técnica.
Recuerde, que sibien es cierto que las invenciones pueden emplear materiales conocidos,
también lo es’ que su patentabilidad debe estar dada por la combinacion creativa y
sorprendente de tales materias conocidas, de manera que implique un avance real en el
estado de la técnica. En el presente caso, y como ya se demostré en el punto anterior, la
invencién, carece de nivel inventivo

I
Comose observa los comentarios del solicitante efectuados con motivo de la notificacion
de fondo, fueron completamente desvirtuados, por ello se puede ratificar que la invencion
en cuestion, carece de nivel inventivo.

j RESUELVE

ARTICULO PiRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacién
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ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente al doctor Alvaro Correa Ordéfiez, en su
calidad de apoderado de la sociedad JGB S.A., 0 a quien haga sus veces, el contenido de
la presente resolumon entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella

procede el recu

rso de reposicion ante el Supenntendente de Industria y Comercio al

momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERG Q,

Doctor
ALVARO CORRE#
Av. B2 N°*10-62 R
Bogota D.C.

il

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 26 FEB 9

\ ORDONEZ
50 6°
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