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Solicitud de patente a nombre de
KRAFT FOODS R & D, INC

Informo a ese Despacho que el extractc de ia solicitud de patente indicada en la
referencia se publico en |a Gaceta de Propiedad Industrial No. 553 del pasado 30
Junio de 2005

Para dar cumplimiemio al articulo 44 de la decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, pide se rinda concepto techico de patentabilidad.

Para tal efecto adjunto &l recibo No.os- #1333 por |a tasa correspondiente de
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCI?

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-98070

ELEXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT FUE PUBLICADQ EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 553,
DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2005, EL TERMING HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6} meses siguientas a partir de la fecha de
publicacion en ia gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabilldad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de fa Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SOLICITUD VIA PCT

2020
Bogota, D.C., 1 de noviembre de 20068

Doctor
JERONIMO CASTILLO BONILLA OfidioNe 1€ G 8 7
Apcderado
ASLUINTO Radicacién 03-98070
Tramite D02
Evento 001
Actuacién 430
Folios {10

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de \a Decision 486 de& la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.

Documentos estudiados

Para &l presente estudio se tuvo en cuenta &l capitulo descriptivo que se
encuentra en los folios 30 a 37 y el capitulo reivindicatorio que se encuentra en
los folios 38 y 39 que comprende dieciseis (16) reivindicaciones,

Se considerard la prioridad reivindicada sobre la solicitud Europa No.
011078524 del 9 de abril de 2001.

Objeto de la invencion

La invencion propuesta se refiere a la incorporacién de proteinas de suerc
lacten en productos alimenticios,

En la reivindicacién independiente 1 se define un proceso para fa
preparaciéin de una emulsidén grasa estabilizada con proteinas de suero lacteo,
el cual comprends:;

- La acidificacion de una solucién acuosa de una o mas proteinas de suero
lacteo hasta por debajo de su pH isoeléctrico,

- La mezcia y homogeneizacion de la solucién acidificada de proteinas de
suero lacteo con una o mas grasas para formar una emulsion grasa
estabilizada con proteinas de suero lacteo, y

- El tratamiento térmice de dicha emulsidn grasa estabilizada con proteinas
de suero lacteo a una temperatura superior a 80°C.

En la reivindicacién independiente 3 se dafine una emulsidon grasa
establlizada con proteinas de suero lacleo gque puede abtenerse mediante el
proceso descrito en las reivindicaciones 1 6 2,
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En la reivindicacién independiente 4 se define un proceso para incorporar
proteinas de suers lacteo en un preducto alimenticio, €l cual comprende:

- La mezcla de la emulsién grasa estabilizada con proteinas de suere lacteo
que puede obtenerse mediante ol proceso descrite en las reivindicaciones
1 6 2 con una base de producto alimenticio para formar un producto
alimenticio.

En la relvindicacién independiente 5 se define un groceso para incorporar
prateinas de suero lacteo en un producto aiimenticio, el cual comprends:

- La acidificacion de una solucidn acuosa de una © mas proteinas de suerg
lacteo hasta por debaic de su pH isosléctrico,

- El tratamiento térmico de dicha solucidn acidificada a una temperatura
superior a 80°C.

- La mezcla de la solucién acidificada de una 0 mas proteinas de suero
lactee con uha base de producto alimenticic para formar un producto
alimenticio.

En la reivindicacidn independiente 14 se define un producto alimenticio que
puede obtenerse mediante ef proceso descrito en una cualquiera de las
teivindicaciones 4 a 13.

« En el campo de Ia fabricacion de alimentos, se han hecho varios intentos para
introducir mayores cantidades de proteinas de suero lacteo, por sjemplo para
ragmplazar las costosas proteinas de caseina y utilizar las proteinas de suero
lacteo que se desperdiciagn pero son ricas, sin la gomosidad resultante {efecto
de textura). Con respecto al ejemplo del gqueso procesado, ha sido
practicamente imposible incorparar mayores cantidades de proteinas de suero
lactec mas alld de una relacion de pesote profeina de suero ldctec a caseina
de aproximadamente 10:90. Mientras mayor es la cantidad de proteinas de
suero lacteo, mas gomose y blando es &l queso resultante.

+ EIl objeto de la invencién definido se catalogé como A23J 3/08, segdin la
Clasificacion Intemacional de Patentas {IPC').

3. Claridad de la solicitud

El articulo 30 de la Decision 485 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Las reivindicacionas definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes ¢ dependientes. Una
refvindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger
sin referencia a otra reivindicacion anieticr. Una reivindi¢acion sera dependiente
cuando defina la materia gue se desea proteger refiriéndose a una reivindicacion
anterior. Una reivindicacion gue se refiera a dos © mas reivindicaciones anteriores
s& considerara una reivindicacion dependiente maliple”.

» El capitulo reivindicatorio deberia estar redactado empleande la formalidad de
preambulo vy parte caracterizante diferenciados por la expresion “caracterizado
por’ de forma qQue en el predmbulo se sitie el campo de la invencidn ¥y se
incluyan las caracteristicas que ya forman parte del estado de la tecnica, y de
otro lado, en la parte caracterizante se incluya (nicamente las caracteristicas
que constituyen el aporte novedoso y diferenciador.
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El capitulo reivindicatorio estudiado contiene reivindicaciones independientes
para plantear (1} un proceso para la preparacidon de una emulsibn grasa
estabilizada con proteinas de suero lacteo, {2) una emulsion grasa estabilizada
con proteinas de suero Vacteo, {3) un proceso para incorporar protelhas de
suero lactec en un producto alimenticic v {4) el producto alimenticio obtenido.
No obstante, el titulo dado a la invencion es “Proceso para incorporar profelinas
de suero lacteo en producios alimenticios” que no identifica el proceso para la
preparacién de una emulsiéh grasa estabilizada, ni la emulsién, ni el producto
alimenticio obtenido. Dado lo anterior, se recomienda modificar e titulo de
forma que plantee de forma mas precisa la invencion,

En (a relvindicacidn 3 se intenta definir una emuision grasa estabilizada con
proteinas de suero lacteo mencicnando gue puede obtenerse mediante el
proceso de las reivindicaciones 1 ¢ 2 y de manera semejante, en la
reivindicacion 14 se intenta definir un producto alimenticio mencionando gqus
puede obtenerse mediante el proceso en cualquiera de las reivindicaciones 4 a
13. Noc obstante, dicha forma de plantear una reivindicacién de producto no es
adecuada pues si este tiene caracteristicas novedosas deberian ser incluidas
en el planteamiento de la parte caracterizante de la reivindicacién como por
ejemplo fa composicidn guimica, las proporciones de componentes, etc., ¥ no
intentar definir el producto por al proceso de obtencion relvindicado.

Lo anterior no es desconocide en el ambito de patentes pues si se plantea una
invencion en la categoria de producto, es coherente gue se caracterice por su
estructura, elementos, composicion, etc., caracieristicas que son inherentes a
un cbjetec tangible, pero icémo puede plantearse un productc mediante
relacionarlo con una reivindicacion que incorpora una secuencia de etapas
industrales, condiciones de operacion y demas caracteristicas de un proceso?

Dado lo anterior, se recomienda modificar las reivindicaciones independientes
3 y 14 segun las observaciones realizadas.

En la reivindicacion independiente 1 se ptantea un procese para la preparacion
de una emulsién grasa estabilizada con proteinas de suero lacteo y en las
reivindicaciones independientes 4 v 5 se plantea un proceso para incorporar
proteinas de suere lctec en un producto alimenticio. Sin embargo, las etapas
de la reivindicacion 1 parecen ser preliminares a fa dnica etapa enunciada en (a
reivindicacion 4 pues en esta dltima se hace referencia cruzada a la
reivindicacion 1. Ahora bien, en la reivindicacion 4 se define solo una etapa y
en la reivindicacién 5 se definen tres etapas para el mismeo proceso. Toda esta
forma de definicion es confusa y para mejorar la claridad deberia plantearse
una sola reivindicacion independiente para el proceso de incorporar proteinas
de suera ldcleo en un producto alimenticio, la cual twvlera una parte
caracterizante completa en sus caracteristicas de secuencia e identificacion de
etapas y las condiciones de operacion importantes. Ademds, si las
refvindicacianes independientes 4 y 5 plantean una misma invencion pero su
caracterizacion es diferente, podria llegar a entenderse que se caeria en
proklemas de unidad de invancién.

En conclusion, el capitulo reivindicatorio no cumpliria con el requisito de
claridad de acuerdo con el articulo 30 de la Decisidn 486.

4. Ewvaluacion de la unidad de invencidn

El articule 25 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece: “La solicitud de patente sdlo podrd comprender una invencién o un
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Gnico
concepta inventivp.”



»
®

* En fa reivindicacidn independiente 4 se plantea el proceso para Incorperar
proteinas de suerc lacteo mencicnando la etapa de mezclar la emulsidn de
grasa estabilizada con proteinas de suero lacieo, con una base de producto
alimenticic para formar un producto alimenticio. No obstante, en la
reivindicacion independiente 5 se plantea también el proceso para incomerar
proteinas de suero lacteo mencicnando tres etapas gue son [a acidificacion, el
tratamiento térmico y la mezcla con base de producto alimenticio. Dado o
anterior, no es posible identificar cudi es la relacidén lécnica entre las dos
reivindicaciones independientes puesto que la caracterizacion varia en gran
mahera y es0 hace pensar que no existe unidad de invencién entre las
reivindicaciones 4 y 5, Para sliminar dicho problema es preferible que el sefior
solicitante modifigue el capitulo reivindicatorio de forma que se plantee tan solo
una relvindicacion independiente completa y tenga en cuenta Jas
cbservaciones de claridad contenidas en ei numeral 3 de la presente
comunicacién.

* En conclusidn, las revindicaciones independientes 4 y 5 no cumplirjan con el
requisito de unidad de invencién de acuerdo con el articulo 25 de la Declsién
486

5. Determinacion del estado de la técnica

£1 articulo 16 de la Decision 486 de la Comisidon establece: "El estado da la técnica
comprenderd todo lo que haya sido acoesible al publico por una descripeion
escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha
de preseniacidbn de Ja solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, fambién se considerars
dentre del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad
fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente
que se gstuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido an ia
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique ¢ hubiese transcurride €l plazo
previste en el articulo 40."

« Se realizd el estudic de los documentos concemientes a la bisgueda
prefiminar internacionai y se considerd el 8 de abril de 2081 como fecha para
el andlisis del astado de la técnica,

« De acuerdo con lo establecido en el ariculo 16 se determing al estado de la
técnica y se encantraron los siguientes antecedentes:

Feocha de
No. | Documenio No, Titulo Publicacién |
"METHOD OF PREPARING A
PROTEIN-ENRICHED 12 de febrero de
1| Ussssan UNRIPENED CHEESE 1980
COMPOSITION”

Respecto al estado de la técnica:

» En el documento US4188411 (llamado D1 de agui en adelante) se divuiga la
existencia de un método para preparar una composicion de quesa sin madurar
que contiene proteina de suero lacteo.

En D1 se ensefia que €l métode de fabricacion consiste en las siguientes
etapas:
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(@} Ajustar un fluido, concentrade acuoso de la proteina soluble en agua del
suero lacteo a un valor de pH entre 2.5 a 3.7 por debajo def punio
isoeléctrico de dicha proteina de suero,

(b) Calentar el concentrado ajustado a una femperaiura elevada, es decir, por
encima de 85°C, como por ejemplo de 80°C a 95°C, por un pericdo
suficiente para incrementar la viscosidad; y

{c) Dispersar el concentrado fluido de viscosidad incrementada en queso sin
madurar.

En D1 se menciona que la proporcidn de caseina a proteina del suero en la
leche entera de vaca es aproximadamente de 6:1. El mismo cociente se
establece faciimente en una compasicidn da queso sin madurar segin la
invencion del documento, Los sdlidos en la leche desnatada pueden ser del
75% en peso de caseina. Los dos componentes asi necesitan ser mezclados
solamenia en (a proporeidn de su contenido de sdlides. Una concentracién
correspondiente de la proteina del suero del 75% se puede alcanzar en los
sdlidos de un concentrado de proteina del suero. También se menciona que
una composicidn de queso sit madurar que contiene 1a protelna en un cocients
mas alto se puede preparar sin dificultad.

En cuanto al products lograds se menciona que pusden lograrse
composiciones de queso con cualquier contenido deseado de proteina de
suerc ¥ un mejorado valor nutritivo,

6. Evaluacion de los requisitos de patentabilidad

El articule 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece: "Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiente, en todos los campos de la techologia, siempre
que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

En cumplimiento con este articulo, se procedid a evaluar los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial con el fin de establecer la
patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud en estudia.

Evaluaclén de la Novedad

El articule 16 de la Decision 486 de la Comision de la Cotmunidad Andina
astablece:

“Una invencidn se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado
de la técnica.” “El estado de la técnica comprenderd todo 0 que haya sido
accesible al pablico por una descripcidn escrita u oral, utilizacidn, comercializacidn
0 cualguier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente
0, &n su ¢aso, de la prioridad reconocida.

S6lo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad
fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenide esté incluido en Ia
solicitud de fecha anterier cuando ella se publique ¢ hubiese transcurrido et plazo
previsto en el articulo 40."



« En Ja reivindicacién independiente 5 de la solicitud en estudic se plantea un
proceso para incorporar proteinas de suero iacteo en un producto alimenticio,
&l cual comprende las tres stapas de (a}) acidificacién de una solucidn acuosas
de una o mas proteinas de suers igctes hasta por debajo de su pH iscsléctrico,
{b) tratamiento térmico a una temperatura superior @ 80°C y (¢} la mezcla de la
solucion de proteinas de suero lactso con una base de producio alimenticio
para formar un producto alimenticio. No obstante, en DM ya se habia divulgado
un proceso con la misma secuencia de etapas pues en dicho documento se
menciona que el método para preparar una camposicién de quase sin madurar
que contiene proteina de suero lactec poses las etapas de (a) ajustar un fluido,
concentrado acuoso de la proteina soluble en agua del suero lacteo a un valor
de pH entre 2.5 a 3.7 por debajo del punto isoseléctrico de dicha proteina de
suerc, (b) calentar el concentrado ajustado a una temperatura elevada, es
decir, por encima de 65°C, como por ejemplo de 88°C a 95°C, por un periodo
suficiente para incrementar la viscosidad; y (d) dispersar el concentrado
fluido de viscosidad incrementada en un queso sin madurar para obtener
un producio con alto contenido de proteina de suers y valor nutritivo.

= En [a reivindicacidn 7 de ia solicitud en estudio se menciona que la base de
producto alimenticic contiene caseina, en la reivindicacion 8 se menciona gue
la relacién de peso de proteinas de suerc lacteo a peso de caseina en el
praducto resuitante gque contiene caseina estd comprendida dentro del rango
de 10:90 a 80:20 preferiblemente de 20:80 a 40:60 y en la reivindicacion @ que
el praducto alimenticio es una formuiacidn de queso procesada. Sin embargo,
en D1 también se divulga que una composicidn de quesc sin madurar gque
contenga mayor proporcion de proteina de suero lacteo a caseina puede ser
preparada sin dificultad (D1; Columna 3, lineas 55 -~ 57).

s En la reivindicacidn 14 se define un producio alimsnticio que puede obtenatse
mediante el proceso descrito en cualquiera de las reivindicaciones 4 a 13 y en
la relvindicacion 15 se define gue e) producta alimenticio es un queso
procesade. No obstante, en D1 se divulga un producio alimenticic de queso
sin madurar que también se lograr con &l mismo proceso de la reivindicacion
independiente 5.

+« En conclusitn, el proceso para incorporar profeinas de suerg lacteo de las
reivindicaciones 5 y 7 a 9, y el producto alimenticio de las reivindicaciones 14 y
15, se encontrarian afectados en el requisito de novedad de acuerdo con e!
articulo 16 de la Dagcision 486.

= En conclusidn, los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se
encuentran afectados asi:

No. Documento | Reivindicaclanes Afectadas | Requisito que afact‘a{
1. 1S4188411 57-914-15 Novedad 1

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que daebe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias confades a partir de la fecha de notificacién de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar
de la respuestia subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegard fa
patente.
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