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Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. Exp. N° 01033864

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY 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 2 de mayo de
2001, bajo el nimero 01033864, se presento la solicitud de patente de invencién titulada
“METODO Y PROCESO TECNOLOGICO PARA LA OBTENCION Y PRODUCCION DE
EMULSIFICANTE PROTEICO Y ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE SUERO DE LECHE".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar
la solicitud y cumplidas 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 encontrd que la invencion no es
patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requiri6 al peticionario en dos
oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 9 de marzo y 24 de agosto de 2006 y el 30
de enero de 2007, el solicitante atendié oportunamente los requerimientos formulados y
presentd aclaraciones. Asi mismo, allegé un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual, se
ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segln lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacidon industrial”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en los folios 79 y 80, no cumplen con el
requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con ias siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invencion

La presente solicitud reclama un procedimiento para la obtencién y produccion de un
emulsificante proteico y alcohol a partir de suero de leche que comprende la precipitacion
mediante punto isoléctrico de las proteinas, su posterior termo-coagulacién y secado por
aspersion; asi como la obtencién de alcohol a través de un proceso fermentativo que
involucra la centrifugacion y la destilaciéon final del producto. En dicho método la se
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emplean un bioreactor herméticamente sellado con agitacién mecanica y valvula de
escape para peroxido y, una torre de destilacion con rectificacion.

2. Determinacién del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 2 de mayo de 2001, que
corresponde a la fecha de la presentacion de la solicitud en estudio, como quiera que no
se invoca prioridad alguna, seguin obra a folio 1 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y ios 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 reclamada:

N® - Documento Titulo Fecha de Publicacion
1 Kirk et al. UTEHA. “Leche y sus derivados en: Enciclopedia de 1962
Mexico 1962. pp 64-72 Tecnologia quimica” version en espafiol.
2 Ja:ﬁ?sthi';s I?r:smﬁnee:oe Leche en: The chemistry and technology of 1951
York195i. food and food products
Ulmann et al. Editorial ’ ) . . - .
3 Gustavo Gili SA. Leche en: Enc1clqped|a de Qt_umtca Industrial, 1950
Barcelona. 1950 version en espafiol.

3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486, "se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decision,
comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcién escrita u oral,
utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de
/a solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este
requisito, lo siguiente: '
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“Ef articulo 4 de la Decisién 344 desarroila el requisito de nivel inventivo al establecer que la
invencién goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que
hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al
examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento
de la invencién, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese
sido obvio para un experto medio en la materia de que se trale, es decir, para una persona del oficio
y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.”

Visto lo anterior, se advierte que la invencion en estudio no cumple el requisito de nivel
inventivo, toda vez que para un experto medio en la materia, y de conformidad con e/
estado de la técnica que existia en ese momento, resulta obvia y se hubiese podido liegar
de manera evidente a la misma.

En el presente caso, la reivindicacion 1 reclama un método para la obtencion de
emulsificantes proteicos y alcohol etilico a partir de suero de leche caracterizado porque
*  comprende las etapas de:

a) Recibir el suero en un intercambiador de calor,
b) precipitar las proteinas para lo cual se realizan los siguientes pasos:
i) ajustar el pH, mediante acido, hasta alcanzar el punto isoeléctrico de las
proteinas; y,
ii) termocoagular las proteinas por calentamiento del suero a temperatura de
ebullicién (92°C); :
c) enfriar la solucién resuitante,
d) centrifugar para separar el suero en dos fases:
una semisdlida (precipitado proteico) vy,
una faseliquida (suero desproteinizado),
e) extraer humedad hasta que el emulsificante esté en polvo;
f) empacar el emuisificante;
g) fermentar el sobrenadante en condiciones anaerdbicas;
h) Centrifugar para separar la biomasa y el liquido fermentado,
i) destilar el liquido fermentado y envasar el alcohol obtenido.

Tal como se mencioné en el Oficio n° 5573, el documento KirK et al.(1962) o D1, revela
multiples procesos para el secado de leche y sus subproductos tales como el suero, en
donde se menciona explicitamente que una de las formas de obtener suero seco es
mediante pulverizacion o aspersion. Adicionalmente, el mismo documento revela que la
proteina del suero (lactoalbumina) se obtiene adicionando acido clorhidrico hasta un pH de
435 a 4,85 (P.l) y calentando a temperatura superior a 70°C, que pueda llegar a
ebullicion. Esto para conseguir su precipitacién. También, se menciona el secado por
aspersion de las proteinas obtenidas del suero.

1PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretacion prejudicial del 27 de julio del 2005.
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Este documento renglones mas abajo, menciona de manera previa que fermentando la
lactosa del suero puede fabricarse alcohol etilico. Se describe el procedimiento propuesto
por Myers en donde el suero se siembra con Sacharomyces fragilis a 25-30°C se deja
fermentar durante varias horas y luego se separa el etanol por destilacion.

La anterioridad-Jacobs et al.(1951) o D2, anticipé los multiples productos que pueden ser
obtenidos a partir del Suero e, incluso, hace referencia ala precipitacion de lactoalbumina
mediante acidificacion y calor.

Y, el documento Ullmann et al. (1950) o D3, revelé previamente que la separacion de las
proteinas del suero puede efectuarse por medio del calor y con una reaccion lo
suficientemente acida.

Al hacer nuevamente el analisis de las anterioridades, se encuentra que, efectivamente,
desde 1950 se ha difundido el concepto de obtener subproductos del suero en donde se
emplea la precipitacion proteica mediante acidificacion y calor. Adicionalmente, desde
1961 se menciona el aprovechamiento del suero desproteinizado para la obtencién de
etanol. Asi mismo, los fermentadores, destiladores, equipos y sistemas de produccion de
lacteos son ampliamente conocidos por cualquier experto medio en la materia.

Asi las cosas, se considera que la combinacién de dos procesos conocidos en el estado
de la técnica por décadas, para obtener un méximo aprovechamiento de los subproductos
de la industria lechera, se deriva evidentemente del estado del arte. Incluso, y con el fin
de ilustrar mejor al solicitante, cabe anotar que existen compaiiias como Carbery,
mundialmente conocida por el desarrollo de tecnologias para el procesamiento del suero,
que por décadas se ha dedicado a la obtencién de concentrados de proteina y a la
produccion a nivel industrial de Etanol a partir de suero de leche (ver folios 101 a 103 del
expediente en estudio).

Dado lo anterior, se observa que la invencién de la solicitud se encuentra dentro de la
linea normal de desarrollo de la tecnologia que un experto medio en el oficio podria seguir
a partir de las ensefanzas del estado del arte y que, por ello, no representa un salto
tecnoldgico sobre lo conocido. De esa manera, es claro concluir que no merece el
privilegio solicitado.

4. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificacion de fondo, conviene realizar las
siguientes consideraciones: '

« Dice el solicitante que “...los documentos anteriores no consideran la realizacion de un
proceso mediante el cual se obtienen de manera simultanea emuisionantes utiles para
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la alimentacién y el alcohol en primer lugar porque las ensefianzas del estado de la
técnica no lo permitian puesto que realizaban el proceso de precipitaciéon de las
proteinas con acido clorhidrico como acido para ajustar el pH y alcanzar el punto
isoeléctrico de la proteina y dicho &cido no puede estar incluido en productos o materia
prima cuyo destino sea la produccién de alimentos” (subrayados del Despacho).

También dice que “...y si se emplea acido clorhidrico, cuyo punto de ebulficién es
110°C (Anexamos hoja informativa), se requeriria someter a las proteinas a muy altas
temperaturas, incluso superiores a su desnaturalizacion, para lograr fa total eliminacion
del &cido clorhidrico ... si se piensa en no calentar las proteinas a dichas temperaturas
no se lograria la eliminacion del acido clorhidrico y con ello no seria posible emplear
estas proteinas como emulsificantes para alimentos debido al grado de toxicidad de
este acido”. ' :

En otra aparte, sefala que “...las temperaturas necesarias para la eliminacién del acido
clorhidrico llevarian a la transformacién de la lactosa y perdida de las propiedades
funcionales de las proteinas presentes en el suero...”. .

Al respecto, cabe aclarar que en el estado del arte previo hay suficientes documentos
que sirven de soporte para demostrar que el acido clorhidrico si_se empliea en la
produccién de alimentos (ver folios 94 a 100 donde obran 3 publicaciones que
sustentan la anterior aseveracion). Siendo ello asi, los anteriores argumentos del
solicitante no serian validos para desvirtuar la afectacién del documento D1 respecto al
nivel inventivo de la presente invencidn.

Ademas, es importante mencionar que en la anterioridad D1 se emplea el HCI
Gnicamente para ajustar el pH de una solucién y no como ingrediente activo de la
composicion, no va a estar presente a una elevada concentracion en el producto final

. que se pudiera considerar toxico y ademas es el componente principal del acido
gastrico, por lo cual no es necesario eliminar los residuos presentes en el concentrado
de proteina resultantes del proceso de precipitacion.

« Afirma el solicitante que “el estado de /a técnica solo hace referencia a la obtencién de
lactoalbumina y no especifica que su aplicacién sea en alimentos...".

En los documentos D2 y D3, se menciona claramente que la albumina del suero

separada mediante calor y reaccion suficientemente acida sirve de base para la

fabricacién de los llamados quesos agrios, luego en las anterioridades si se indica la

aplicacién de la lactoalbumina en alimentos.

¢ Sefala que “.../Jas ensefianzas de los documentos D1, D2 y D3 llevarian a la
produccion de proteinas utilizando fa combinaciéon acido clorhidrico-temperatura
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seguido de una paso de secado...., paso que implica el secado también de la lactosa y
a partir de la lactosa seca tampoco es factible realizar la fermentacion...”.

Al respecto, el documento D1 menciona claramente que la proteina precipitada se
separa mediante filtracion (antes de cualquier secado), asi que la lactosa no se seca y
en los documentos D2, D3 no se menciona el secado de la lactosa ni el uso de acido
clorhidrico, asi que las apreciaciones hechas por el solicitante no corresponden a las
indicaciones o divulgaciones efectuadas en las anterioridades. Ademés, en la
anterioridad D1 se revela el proceso de fermentacion de la lactosa (que no precipita
tras la acidificacion y calentamiento). Como se puede observar, en ninguno de los
documentos se menciona 0 sugiere que se pueda presentar el problema de la
fermentacién de una lactosa seca y tampoco ha sido expuesto desde un principio en la
presente solicitud como el problema a solucionar.

¢ Dice el solicitante que un aporte de la presente invencién, corresponde a Ja
introduccién de un paso de centrifugacion postenor a la precipitacion y previo al paso
de secado de las proteinas.

El documento D1 menciona claramente que la proteina precipitada se separa mediante
filtracion y un experto medio en la materia emplearia para la separacién de fases
solido- liquido firltracidon o centrifugacion. Asi, pues, la introduccién del paso de
centrifugacién para la separacién de la proteina, no representa un salto cualitativo en la
formulacién de |a regla técnica.

En vista de lo expuesto, se puede concluir gue, no cbstante la respuesta del solicitante a
los requerimientos de fondo, la solicitud atn no cumple con el requisito establecido en el
articulo 18 de la Decision 486, lo que ocasiona que la solicitud no pueda acceder al
privilegio solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién
denominada: “METODO Y PROCESO TECNOLOGICO PARA LA OBTENCION Y
PRODUCCION DE EMULSIFICANTE PROTEICO Y ALCOHOL ETILICO A PARTIR DE
SUERO DE LECHE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Dilia Maria Rodriguez
D’'Aleman, en su calidad de apoderada de Jorge Mario Giraldo Cardona, Paula Alejandra
Castillo Navarro y Paula Zuluaga Arango, o a quien haga sus veces, el contenido de la
presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra eila
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procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al
momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

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

D7m g7

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

Lot
J { | COBAR
ST

Doctora _

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 — 53 Piso 6
Bogota D.C.,em 3
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