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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 10-517- -6 FECHA: 2013-01-16 11:22:05

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 6

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
DILIA MARIA RODRIGUEZ D"ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: Radicacion: 10-517- -6

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 236

Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2009/060016
Fecha de Presentacion Internacional 08/10/2009

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 12 a 23 05/Enero/2010
Reivindicaciones: Folios 24 a 27 05/Enero/2010
Dibujos: Folios 65 a 69 05/Enero/2010
Prioridad: US12/264,399 04/11/2008

2. Analisis de la prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencidn

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.
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Titulo de la solicitud: “Harina de avena o cebada soluble y método para su fabricacién
utilizando enzimas”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en obtener una harina de avena
altamente soluble.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método para
la produccién de harina de avena o cebada soluble utilizando un pre-acondicionador y
un extrusor.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A23L 1/00, A23L 1/10.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

Las reivindicaciones 12 a 17 no son patentables, de acuerdo con el Art 14 D486, ya
gue indican el uso o aplicacion que puede darse a la harina de avena o cebada
solubles, como lo es “adicionar la harina de avena o cebada solubles a una bebida”,
“para suministrar una bebida que tiene 1 a 25% de fibra soluble”, “adicionar la harina
de avena o cebada soluble a una mezcla para un producto alimenticio” , “producto
alimenticio (...) barras de cereal, cereales”, 1o cual no es una caracteristica técnica que

defina a la invencion.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

» Las reivindicaciones 7 y 8 hacen referencia a un método/proceso, sin embargo,
no definen las condiciones de cada una de las etapas, ademas, no define de
forma correcta las caracteristicas técnicas esenciales del proceso porque lo

caracteriza por un producto, lo cual no es posible. Al respecto no debe olvidarse
gue las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por
ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio.
Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justica ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invencion de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a
llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho. En cambio, el
objeto de la invencion de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesion de
operaciones que inciden sobre una materia (solida, liqguida o gaseosa) que se encamina a la
obtencién de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)*

* En las reivindicaciones 1, 2, 4 a 6, 9 a 12, los términos “una enzima adecuada”,
“aproximadamente”, “al menos”, “preferiblemente”, “por lo menos”, “cantidad
efectiva”, estan escritas de caracter general y sugiere de forma imprecisa que la
proteccion se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, se sugiere
realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de
forma menos general o definir claramente los rangos.

e La reivindicacion 1, se refiere a resultado a alcanzar, como lo es “para formar
una mezcla inicial de enzima”, “para iniciar a hidrolizar las moléculas de
almidon”, “para formar la harina de avena o cebada soluble”, “para continuar con
la hidrolizacion”, “para gelatinizar’, lo cual no es permitido para caracterizar la
invencion. Se sugiere reemplazarlo por las caracteristicas esenciales y
estructurales que contribuyen a la obtencion de ese efecto.

1 Proceso 129-1P-2007
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 La caracteristica de la reivindicacibn 6, estan contenidas dentro de la
caracteristica de la reivindicacion 5, por lo cual es innecesaria.

* No hay concision entre las reivindicaciones 7 y 8 puesto que pretender proteger
el mismo objeto el cual es el método de granular la harina de avena o cebada
soluble.

» Se sugiere hacer la conversion de las unidades contempladas en los folios 16 y
17, péarrafos 16 y 19, de igual manera, en las reivindicaciones 1, 9 a 11, al
sistema métrico internacional.

Descripcidén (Art 28 D 486)

Durante la evaluacion de claridad y suficiencia de la descripcion, esta oficina encontro
que:

La descripcion no divulga la invencién de manera suficientemente completa para que el
la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (6
reproducirla) puesto que menciona de una forma general las caracteristicas técnicas
del método/proceso como lo son: “la harina de avena o cebada tratada con enzimas es
preparada (...), y una solucion de enzimas adecuada”, “después de una cantidad
adecuada de tiempo” (FI.15, Parr.9). “la mezcla inicial y la solucion de enzima pueden
ser mezcladas en un pre-acondicionador tal como una mezcla de alta velocidad que
permite que el liquido sea adicionado a harina de flujo libre”; “el tiempo de residencia
es el tiempo suficiente para obtener el resultado deseado” (FI.17, Péarr.17).

El técnico medianamente versado en la materia sabe que para un proceso en el que
hace parte una enzima, es primordial conocer y controlar los pardmetros de
concentracion, pH, temperatura de activacién e inhibicion de la enzima, tiempo, los
cuales no estan claramente divulgados dentro de la descripciobn. Se requiere al
Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de prioridad: noviembre 4 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién

D1 US 4,996,063 Method” for making a soluble dietary fiber 26/02/1996
composition from oats”.

D2 US2004/0156971 | “Beverage powder” 12/08/2004

El documento D12 divulga composiciones de fibra dietética solubles en agua,
composiciones de fibra dietética que se pueden preparar por tratamiento de los
productos de avena molidos con a-amilasas. Las composiciones de fibra dietética son
incoloras y carentes de sabores indeseables inherentes y son por lo tanto adecuadas
para su uso en una variedad de alimentos (resumen).

El documento D2*® divulga una bebida en polvo que es capaz de aumentar
progresivamente la viscosidad de los liquidos. La bebida en polvo contiene particulas
de una fraccién de cereal gelatinizado que contiene beta glucano (resumen).

2http://www.google.com/patents/US4996063?
printsec=abstract&hl=es&dgq=4996063&ei=QtHJULSIMJDQ8wStq4CY Cw#v=0nepage&q=4996063&f=fal
se

3http://www.google.com/patents/US200401569717
printsec=abstract&hl=es&dg=2004/0156971&ei=YO_JUNLZGKq20QGGOIHwBw#v=0nepage&q=2004%
2F0156971&f=false
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7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Es importante mencionar que el estudio de patentabilidad se realizo teniendo en cuenta
lo estipulado en el item 4.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “un método para producir una harina de avena o de
cebada soluble.” (FI.24)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Los substratos adecuados | La fibra de cereal puede ser de
contemplados para uso en la | cualquier cereal adecuado, por
Método: invencion incluyen productos molidos | ejemplo concentrado de

Combina una mezcla inicial de | de avena tales como el salvado de | salvado de avena o]
harina de avena o0 de cebada | avena y harina de avena (...) afiade | concentrado de cebada (Pag.
completa y una enzima adecuada. | una a-amilasa (Col.2, lineas 59,60 y | 2, Parr. 20)

65).
No menciona.

La temperatura de tratamiento esta
en el rango de 70 a 100°C. A esta | No menciona.
Calentar la mezcla inicial de | temperatura, la gelatinizacion del

enzima a entre aproximadamente | almidéon en el substrato ocurre al | El cereal puede ser
120°F y aproximadamente 200°F. mismo tiempo con la hidrélisis (Col.3, | gelatinizado  por  cualquier
lineas 35 a 38). método adecuado  (Pag.2,

Parr.022).

Se pasa la mezcla por una marmita | El método mas adecuado para
Extrudir la mezcla resultante y | de vapor de inyeccién (Col.3, lineas | la gelatinizacién es la coccion
cocinar la mezcla. 43y 44). por extrusién.

No menciona el termino extrudir (Pag.2, Parr.022).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en las reivindicaciones 1 porque divulgan una mezcla de harina de avena y
una enzima que se calienta y posteriormente para por el proceso de coccion por
extrusion.

La diferencia entre la reivindicacién 1 y D1, esta en que este Ultimo no menciona el
método de coccion por extrusion.

No se evidencia un efecto técnico que logre la diferencia entre realizar una coccion
continuada por coccién por extrusion o por una marmita de vapor de inyeccion, puesto
que la solucion de la presente solicitud ya fue divulgada en el D1, el cual es seguir
cociendo la mezcla y la gelatinizacion de realiza junto con la hidrélisis en un rango de
temperatura de 70 a 100°C.

Por lo tanto el problema técnico objeto que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢Qué método de coccidén debe estar involucrado en la elaboracién de la
harina de avena o cebada soluble que continte con la coccion?

Sin embargo el documento D2 divulga que el método adecuado para la gelatinizacion
€S por coccion por extrusion; la persona de oficio normalmente versada en la materia,
incluiria este método en D1 para asi llegar al objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud
por lo cual se considera obvia.

De acuerdo al analisis anterior, las reivindicaciones dependientes son afectadas por
novedad por las razones dadas a continuacion:

- Reivindicaciones 2 y 3: el documento D2 menciona La fibra de cereal puede ser
de cualquier cereal adecuado, por ejemplo concentrado de salvado de avena o
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concentrado de cebada (P&g. 2, Parr. 20), y que la mezcla seca primaria del
cereal puede tener aditivos, que pueden ser, azlcar, maltodextrina,
antioxidantes Pag. 2, Parr. 22).

- Reivindicacion 4 y 5: el D2 refiere que la cantidad de agua que se usa es menor
que el 25%, por lo tanto la cantidad de harina de avena es mayor al 75% (Pag.2,
Parr.25). La mezcla contiene preferiblemente entre 5 y 35% de fuente de
carbohidrato (Pag.3, Parr.34). El contenido de antioxidante (B-glucano* segun la
corporacion cientifica nutricional, Beta glucano tiene un poderoso atributo
antioxidante, como sus moléculas ayudan a prevenir el dafio a las células,
trabajando en asociacién con las enzimas) es de 0,4 a 1.5% en peso (resumen),
en la gelatinizacion contiene cerca del 8% de [3-glucano, por ejemplo, 12 a 18%
de B-glucano (Pag.l1, Parr.10). En el ejemplo 6 se tiene una cantidad de 2.2%
de maltodextrina (Pag.5, Parr.65).

- Reivindicaciones 7 y 8: el D2 refiere que al salir de la extrusora de cocina el
cereal gelatinizado se puede cortar en pedazos pequefios usando cuchillas
rotativas a la salida. Las piezas se trituran a un tamafo por debajo de
aproximadamente 350um. Si es necesario, las piezas pueden ser secadas
antes de ser trituradas. La trituracion puede tener lugar en cualquier aparato de
trituracion adecuado, por ejemplo un molino.

- Reivindicaciéon 9: el D2 menciona que es preferible mantener la temperatura de
extrusion por debajo de 200°C.

- Reivindicacién 10: tanto el documento D1 y el D2 mencionan temperaturas de
gelatinizacion que oscilan entre 138 a 143°C, pasa a 95°C, que luego se reduce
a 70°C (ejemplo 1-4, Col.54, lineas 20 a 36). Por ejemplo cerca de 150°C a
cerca 180°C (Péag.2, Parr.28). Sin embargo, en la solicitud se divulga una
temperatura de masa de aproximadamente 100°C a aproximadamente 127°C,
sin que en la descripcién se especifique algin beneficio o efecto que se logre al
tener la temperatura de masa dentro de ese rango, ni tampoco parece contener
caracteristicas adicionales que, en combinacién con las caracteristicas de
cualquier reivindicacion al que se refieren, cumpla con los requisitos de la PCT
con respecto a nivel inventivo, ya que es parte del conocimiento técnico general,
0 que se puede derivar de la técnica anterior citada.

- Reivindicacion 11: ElI documento D1 menciona que La temperatura de
tratamiento esta en el rango de 70 a 100°C (Col.3, lineas 35 a 36).

8. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 4,996,063 1,10y 11 Nivel Inventivo
D2 US2004/0156971 lab,7a9 Nivel Inventivo

4 http://quidewhois.com/2011/02/%C2%BFque-es-beta-glucano/
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, 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 comunicacion. 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-01-22

Elabord: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarro
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