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Superintendentc de Industria y Comercio

SUPERINTENDUNCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S, D.

Referencia: Expediente No. 05.091.264
Solicitud de Patente de Invencion titulada: “Método para reducir la

formacion de acrilamida en alimentos térmicamente procesados”

Solicitante: Frito-Lay North America, In¢.

RECURSO DE REPOSICION

ALVARO CORREA ORDONEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado segun
aparece al pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad Frito-Lay North
America, Inc., domiciliada en Texas, Estados Unidos de América, presento oportunamente el
siguiente recurso de reposicion en contra de la Resolucion 29242 de fecha 31 de mayo de
2010, notificada por edicto desfijado el 24 de junio de 2010, con el propodsito de que se

revoque la mencionada resolucion.

1. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucion 29242 de fecha 31 de mayo de 2010, y en su lugar, se conceda

el privilegio de patente de invencion para la totalidad de las reivindicaciones (1 a 20).

2. ANTECEDENTES
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2.1, La solicitud de patente tramitada en este expediente fue presentada el 9 de

septiembre de 2005 y contenia 41 reivindicaciones. En la respuesta al primer y winico auto
de fondo notificado por ese Despacho, se modificé el capitulo reivindicatorio, quedando
finalmente 20 reivindicaciones, las cuales son negadas en su totalidad por ese Despacho

alegando carencia de nivel inventivo.

2.2. Ia solicitud fue publicada en la gaceta 561 del 28 de febrero de 2006 y el dia 3 de

abril de 2006 se solicité el examen de patentabilidad.

2.3. Siguiendo con el trdmite normal, ese Despacho emitio el primer y Winico examen de

fondo el dia 31 de julio de 2009, en el cual objetd la claridad y la unidad de invencion del
capitulo reivindicatorio de la presente solicitud, asi como la novedad y el nivel inventivo de
la invencion con fundamento en las ensciianzas contenidas en los documentos US 5514387
(D1), US 2002/0015759 (D2), US 6210720 (D3) y GB 335214 (D4). El 26 de octubre de
2009, el solicitante solicitd una prorroga del término para la presentacion de la respuesta y

posteriormente, el 11 de diciembre dc 2009 atendio dicho requerimiento.

2.4, Por medio de la Resolucion 29242 de fecha 31 de mayo de 2010, notificada por
edicto desfijado el dia 24 de junio de 2010, a pesar de los argumentos presentados por el
solicitante en la respuesta al primer y tnico examen de fondo, el Despacho niega las
reivindicaciones 1 a 20 alegando que carecen de nivel inventivo en vista de las ensefianzas
del documento US 2002/0015759 (D2).y empleando como sustento complementario un
documento que no habia sido antes mencionado durante el tramite, a saber “Health
Implications of Acrylamide in Food”. Report of Joint FAO/WHO Consultation WHO
Headquarters, Geneva, Switzerland, 25- 27 June 2002, presentando —entre otros— los

siguientes argumentos:

a) Con respecto al objetivo de la presente solicitud y del documento D2, su Despacho
afirma que aunque éstos son diferentes (la presente solicitud pretende disminuir la acrilamida
en el alimento terminado después de ser tratado térmicamente y la referencia citada pretende
proveer un pasabocas mas saludable), los pasos del método son los mismos por tanto el

resultado es el mismo aunque no sea explicitamente establecido.
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b) Cn conexion con lo anterior, su Despacho se refiere al documento *“Health
Implications of Acrylamide in Food”. Report of Joint FAO/WHO Consultation WHO
Headquarters, Geneva, Switzerland, 25- 27 June 2002 y sefiala que un técnico podria basarse
en las ensefianzas de dicho documento para relacionar alimentos de papa o maiz procesados

térmicamente con la aparicion de acrilamida.

c) En relaciéon con los argumentos del solicitante apoyados en las ensefianzas del
Manual Andino de Patentes, sefiala su Despacho que éste no es un marco normativo de

referencia sino una guia.

d) I'inalmente, con respecto a la concesion del privilegio de patente en otras Oficinas
para la materia objeto de la presente solicitud, se refiere su Despacho la autonomia y
territorialidad de la Oficina Colombiana como fundamento para no tener en cuenta como

evidencia persuasiva esa informacion.

3. FUNDAMENTO DE{. RECURSOQ

Antes de entrar a discutir la patentabilidad de la prescnte invencidn, considero importante
mencionar el objeto de la presente solicitud y dirigir su atencién a que la actuacion de su
Despacho ha afectado de manera injusta al solicitante pues ha ignorado sus esfuerzos por
satisfacer las exigencias del sefior Examinador y ha desestimado que las modificaciones

realizadas le_permitieron superar_muchas de las objeciones realizadas en el primer y

unico examen de fondo realizado.

3.1.  Objeto de la invencion

Cl capitulo reivindicatorio de la presente solicitud se encuentra dirigido a proteger un
método para disminuir la formacion de acrilamida en pasabocas obtenidos a partir del
procesamiento térmico de una masa que comprende la adicion de un cation de valencia de al
menos dos, en unas cantidades determinadas y someter dicha masa a un procesamicnto

térmico.

3.2. Consideraciones con respecto al proceso surtido ante esc Despacho
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3.2.1. Acerca del articulo 45 de la Decision 486 y del numeral 1.2.2.3 del Titulo X de la
Circular Unica No. 10 de 2001

El articulo 45 de la Decision 486 establece: “Si la oficina nacional competente encontrara
que la invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos
en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificard al solicitante.  Este deberda
responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de
la notificacion.  Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta

dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad,  podrd notificar al solicitante dos o mds veces conforme al

pdrrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la
J ! I f !
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente

2%

denegard la patente.

De lo anterior es claro que la citada norma faculta a su Despacho para realizar la notificacion
mas de una vez, con el fin de permitirle al solicitante ajustar su solicitud a los lineamientos
de su Oficina; de hecho, la practica habitval de la Superintendencia ha sido permitirle al
solicitante la intervencion en por lo menos dos ocasiones con ¢l fin de subsanar las fallas
que pueda presentar la solicitud y ademas responder a las objeciones efectuadas. Sin
embargo, en ¢l presente caso el solicitante fuc notificado apenas una vez de las objeciones
de su Oficina, a lo cual respondié modificando la solicitud de manera considerable y
presentando argumentos para demostrar la claridad, la unidad de invencion, la novedad y el
nivel inventivo de la presente invencion frente a las ensefianzas de los documentos D1, D2,
D3 y D4. Tal como puede verificarse, dichas modificaciones le permitieron al solicitante
superar las objeciones de claridad, de unidad invencion, de novedad frente a los documentos
D1, D2, D3 y D4 y de nivel inventivo frente a los documentos D1, D3 y D4, lo cual sin lugar
a dudas demuestra que el solicitante ha enfocado sus estuerzos en satisfacer las exigencias

del sefior Examinador.
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No obstante lo anterior, su Despacho emitid una Resolucion impidiéndole disponer de otra
oportunidad para modificar su solicitud de acuerdo con las consideraciones el sefior
Examinador. En este sentido, considero pertinente seiialar que el tema que se trata no ¢s un
tema simple sino por el contrario entrafia cierta complejidad técnica que muy seguramente
no se puede dilucidar en una sola respuesta, por lo cual si el solicitante hubiera podido
disponer de una nucva oportunidad para realizar ajustes a la solicitud, hubiera podido

incrementar sus posibilidades de éxito en la obtencion del privilegio de patente solicitado.

Como complemento a lo anterior, me permito resaltar que ¢n ¢l citado articulo se establece
que la patente sera denegada solamente cuando a pesar de la respuesta a un requerimiento
previo “subsistieran los impedimentos para la concesion”. Pues bien, en vista de las
modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio como respuesta al primer y dnico
oficio de fondo notificado al solicitante en el presente proceso, es claro que el solicitante se
esmerd por satisfacer las expectativas de su Despacho (y en efecto lo hizo en gran medida, al
superar en su totalidad las objeciones de claridad, unidad de invencion y novedad y al
superar parcialmente las objeciones de nivel inventivo ) y que ademds no es posible
considerar que haya subsistido algim impedimento para la concesién dado que se realizaron

limitaciones considerables al alcance de la invencidn.

De esta manera, teniendo en cuenta que la negacion del privilegio de patente para la presente
solicitud constituye una excepcion injustificada a la practica habitual de ese Despacho, de la
manera mas atenta solicito se revoque la Resolucidén impugnada y se le permita al solicitante

disponer de una nueva oportunidad para obtener el privilegio de patente.

Adicional a lo anterior, me permito dirigir la atencion al contenido de la Circular Unica No.
10 de 2001, que en el Titulo X, numeral 1.2.2.3 sefiala: “r...) En caso de que el solicitante
en su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcion de la
invencion que pretende proteger, la Superintendencia podrd notificarlo nuevamente y por

una vez, "

De esta manera es claro que la citada norma, considerando la importancia de la adecuada
evaluacion de los requisitos de patentabilidad de una solicitud, faculta a su Despacho para la
realizacion de mas de un examen de patentabilidad cuando la respuesta dada por el

solicitante a dicho primer examen involucra una modificacion sobre la materia reclamada, tal




BAKER & MCKENZIE

como sucedio en el presente caso. Por consiguiente, es incontrovertible que su Despacho, al
no expedir un scgundo oficio de fondo cuando en la respuesta dada al primero se habia
realizado una modificacion, ademas considerable, del capitulo reivindicatorio, que de hecho
le permitid al solicitante superar varias de las objeciones realizadas, no le dio al solicitante la
oportunidad de pronunciarse con respecto a aquello que a pesar de la modificacion no habia
cumplido con las expectativas del sefor Examinador, para de esta manera permitir la
concesion del privilegio de patente para la presente solicitud, mas adn cuando en la citada
Resolucion, soportd sus argumentos en las ensefianzas de un documento que no habia sido
mencionado antes por el Examinador (“Health Implications of Acrylamide in Food”. Report
of Joint FAQ/WHO Consultation WIIO Headquarters, Geneva, Switzerland, 25- 27 June
2002). En este sentido, me permito sefialar que dicho segundo examen de fondo no solo
resulta razonable y correcto para permitirle al solicitante referirse a este nuevo documento y
para presentar argumentos que le permitan demostrarle al sefior Examinador que en efecto la
presente solicitud si es inventiva [rente a las ensefianzas del documento D2 y del documento
“Health Implications of Acrylamide in Food”; sino que ademis —como mencioné
anteriormente— ha sido la practica habitual de su Despacho en casos como cste, en donde
el solicitante se ha esforzado por ajustar su solicitud a los requerimientos de la
administracion para evitar que detalles, fallas o inconsistencias minimas puedan poner en
riesgo la concesion del privilegio de patente. En consecuencia, si su Despacho ha sido
constante en realizar nuevos examenes de patentabilidad cuando la solicitud ha sido
modificada para cumplir con las exigencias dc los examinadores, no resulta claro por qué en
este caso actua de manera contraria a lo habitual, sin tener en cuenta que el solicitante ha
enfocado sus esfuerzos en responder de la mejor manera posible a los requerimientos de su

Despacho.

Iin conexién con lo anterior, me permito sefialar que la razon de ser del articulo 45 de la
Decisidén 486 es la de permitir la comunicacion entre el solicitante y la Administracion para
que el solicitante pueda argumentar a favor de la patentabilidad de su invencion y ajustarse a
los lineamientos de dicha Administracion. Sin embargo, en el presente caso no sc tuvo en
cuenta el objetivo del citado articulo, ni se respeto el derecho del solicitante a participar en cl
proceso de evaluacion de patentabilidad y tampoco se obrd siguiendo el principio del debido
proceso (Art. 29 de la Constitucion Politica de Colombia), el cual lleva a que en cualquier
actuacién administrativa es un derccho presentar pruebas y controvertir aquellas que sean

presentadas en su contra. Por estas razones, solicito se revoque la Resolucién impugnada
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para permitirle al solicitante ajustar su solicitud de tal manera que pueda responder a las
objeciones planteadas por su Despacho y de esta manera obtener el privilegio de patente

solicitado.

3.3, Acerca del Nivel Inventivo de la presente solicitud:

Ahora bien, si su Despacho le hubiera brindado al solicitante una nueva oportunidad para
defender la patentabilidad de su invencion, es decir, si ¢n lugar de haber emitido una
Resolucion hubiera notificado un nuevo examen de fondo estableciendo que la vinica
ohjecion sobre la solicitud corresponde a una alepada carencia de nivel inventivo frente a las
ensefianzas del documento D2 y ¢l documento “Health Implications of Acrylamide in lF'ood”
(que anteriormente no habia sido tenido en cuenta), el solicitante hubiera podido realizar
nuevas modificaciones al capitulo reivindicatorio de la presente solicitud, y presentar
argumentos dirigidos a defender su patentabilidad, los que probablemente hubieran resultado

en la concesion del privilegio de patente, tal como me permito sefialar a continuacion:
La reivindicacién 1 hubiera sido modificada de la siguiente manera:

“Un método para disminuir el nivel de acrilamida producida por el procesamiento térmico
de un pasabocas fabricado a partir de una masa, que comprende un material que tiene

asparagina libre, comprendiendo dicho método los pasos de:

a)l adicionar un cation, que tiene una valencia de al menos dos, a dicha masa, y;

h) procesar térmicamente dicha masa para producir un pasabocas,

en donde dicho el material se selecciona de un material a buse de almidon, siendo el
pasabocas un pasabocas de papa o un pasabocas de maiz, y en donde dicho cation se
adiciona en una cantidad que produce una relacion molar de cation a asparagina libre

entre [:5 y 1:17.

En relacion con el nivel inventivo de la solicitud, me permito sefialar que las cantidades de
catidn reclamadas (que si se le hubiera brindado una nueva oportunidad al solicitante
hubieran sido incluidas en la reivindicacion 1), las cuales no habian sido previamente
sugeridas y son por demds mucho menores a aquellas ensefiadas por el estado de la técnica,

logran el efecto deseado de reduccion del nivel de acrilamida.

'1,’7'_\.X
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Iin conexidn con lo anterior, considero pertinente manifestar que el documento D2 enseiia
que los minerales pueden incluirse en niveles entre el 1% y el 100% de la cantidad diaria
recomendada por los Estados Unidos (US Recommended Daily Allowance —RDA, por sus
silgas en inglés-) por cada porcion de 30 gramos (ver D2, parrafos [0124], [0125]). En el
documento D2 se establece que el valor RDA para el calcio es de 1200 mg por porcion. Por
consiguicnte, en el caso del calcio, esto significaria que se incluyen entre 12 y 1200 mg de

calcio por cada porcion de 30 gramos (ver D2, parrafo |0125]).

En contraste, el solicitante de la presente invencion plantea que puede incluirse cloruro de
calcio en una masa en una razon cn peso de cloruro de calcio a otros ingredientes de menos
de 1:256 con ¢l fin de reducir el nivel de acrilamida en los alimentos térmicamente
procesados (ver en la solicitud las Tablas 5 y 7); entonces, tras realizar conversiones
empleando el peso molecular del calcio y el cloruro de calcio, esto significa que menos de
0.868 mg de calcio por 30 gramos de masa es suficiente para reducir el nivel de la acrilamida
cuando se cocina la masa. Incluso, si se remueve agua durante el horneado, el alimento
térmicamente procesado contendra menos de 1.5 mg de calcio por 30 gramos de producto, lo
cual es significativamente menor que el minimo de 12 mg de calcio que revela el documento

D2.

Ahora bien, aunque las limitaciones a las reivindicaciones que se han sugerido estan
expresadas en relaciones molares, de la manera mas respetuosa me permito aclarar que la
mayor relacion molar de cation a asparagina libre (1:1) corresponde a la masa del ejemplo
que se mucstra en la Tabla 5 de la solicitud. Alli, se mezclan 39 gramos de cloruro de calcio
con 5496 gramos de hojuelas de papa. Asumiendo que las hojuelas de papa contienen
aproximadamente 7 mg de asparagina por gramo de hojuelas, la relacién molar de calcio a
asparagina en la Tabla 5 es de aproximadamente 1:1 (Como soporte de los 7 mg de
asparagina por gramo en las hojuelas de papa, me permito dirigir la atencion de su Despacho

a la informacion contenida en http:/fri.wisc.edu/briefs/asparaginel 102.pdf (impresion

anexa, pagina 1 fila 4 “papas”). Adicionalmente, los ejemplos que se prescentan en la Tabla 7
de la solicitud muestran que aiin cantidades menores de cloruro de calcio reducen también el

nivel de formacién de acrilamida.

De lo anterior, es claro que el solicitante logra la reduccién de formacion de acrilamida

deseada cmpleando niveles de calcio mucho menores a aquellos previamente revelados por
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el documento D2 para proveer un producto alimenticio nutricionalmente balanceado, lo cual

sin lugar a duda demuestra la existencia de nivel inventivo en la presente solicitud.

34 Acerca de la concesion del privilegio de patente en otras Oficinas

Ln relacion con la respuesta dada por su Despacho a este respecto, de la manera mas atenta
me permito manifestar que no se esta poniendo en duda la autonomia de la Oficina
Colombiana, sélo se ha suministrado la informacién de concesion en otras Qficinas como

contribucion a la evidencia de la patentabilidad de la presente invencion.

Para finalizar, me permito manifestar que los argumentos anteriores demuestran que el
proceso de evaluacion de patentabilidad de la presente solicitud surtido ante su Despacho
contemplé fallas notorias que de la manera mas atenta solicito sean tenidas en cuenta para
revocar la Resolucion impugnada y permitirle al solicitante continuar con el tramitc para asi

lograr la concesion del privilegio de patente para la presente invencion.

4. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Avenida 82 No. 10-62 Piso 6 de la

ciudad de Bogota, D.C.

Atentamente,

/
{1 VARO CORREA ORDONEZ

~.C.N0.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos: Impresion de http:/fri.wisc.eduw/briefs/asparagine! 1 02.pdf

ROGPAM/ROGDMS-4384634-VI-P2005 091264-0023 DOC
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REPORTED FREE ASPARAGINE LEVELS IN FOODS

) C_mnpﬂ_cd_ by M.jﬂlin Doyle, Ph.D,
Food Research Institute, University of Wisconsin-Madison _
from papers listed in Food Science & Technology Abstracts database, 1968-October. 2002

Food ] Date I Asparagine level(s)* ——l Other information [ Ref.
Potatoes
Raw 2002 | ~6:6-16 pmolfg FW**: higher nitrate levels in growth media 36
_________ ] _ increased Asn** Jevels in tubers
Raw 1997 | at hdrvest: 2.07 + 0,24 mg/g FW, 6
after storage (5°C, 25 wk): 7.27 mg/g;
afier storage (10°C, 25 wk): 9.3 mg/g _
‘Raw 1996 | 2.06-9.31 mg/g FW:in Pentland Dell, (wo cultivars tested 7
_ 1.38-8:23 ma/g FW in Record v _
Processed 1986 | peeled raw potato: 8,83 mg/g DW**; effects of processing to dehydrated mashed |20
afiér pre-cooking: 9.29 mg/g DW; potato graiules measured,
| aftexair it deying: 6 48-mg/g DY, .. | Ash mast common aa**
“in del ¢d mashed granules; 7.15.mg/g DW*
Raw 1977 {519 to 2591 mgriotrgm - {' 1 31 varieties grown in England & Ireland 13
tested
Raw 1972 | before irradiation: 468 pg/g FW; potatoes tested 24 hr after 10 krad dose n
after irfadiation: 572 pig/g FW o
Raw 1971 | free Asn + Asp increased by 55-65% (0.552- more nitrogen fertilization (36-336 22
1.01 % of DW of pitato) Ib/acre) increased Asn & other aa levels
Raw 1970 | Asn:inost abundant aa; Asn levels varied with variety, location 56
average: 115.84 jmol/g DW; and year of growth (5 varieties grown
range; 41.82-200.39 ymol/g DW in 5 locations during 3 years)
Grains
Maize 2001 | 3 varictics: 4.5, 4.58, 8.12 nmol/mg flour DW Asn formed 15 8-18.1% of free ua 59
Maize 2000 | Asn'concentrations in 3 varietiesi1,32, 11.89, strains with the opague-2 mutation contain | 63
and 20.24 nmole/ing endosperm DW much higher levels of free aa including
Asn
Rice 1998 | 0.1 t0.0.16' mmol/kg nitilled rice Asn highet in organically grown than 58
. » conventionally grown rice
Rye 1991 | low protein strain: 1.5 pinol/g DW; high & low protein varieties tested 14
high protein strain: 21.56 pimol/g DW
Wheat 1999 | at 15, 21, and 40 d after flowering; <218, 50, free amino acid levels decreased during 53
and 20 mg/100 g tipening.
Wheat 1991 [ unfeérmented doughs ~4 'mg/100.g DW; changes in‘ad measured during sourdough | 11
ferriented 4 & 24 hr.by lactobacilliz ~3.5 & 2.5 fermentation
mg/100 g DW;
fermented by Enterococcus for 4 & 24 hry«4.5
& 2 mg/100 g DW )
Wheat 1989 | beéfore dough feriientation: 8.21 mg/100 g DW; | aa changes measured during yeast 3
atter 2.5 hours of térmientation: 0.64 mg/100g fermentation
Fruits & juices
Apples 1992 | «220--720 pgfg FW 4 viricties tested during ripening; 4
Asn is predominant aa (46.8--65.1% of aa)
Fruit juices 1992 | grape: 3.9.mg/l; Ash mosl comumon aa in apple & 15
apple: 323.2 mg/L; pineapple, minor aa in grape;
pincapple: 247.1 mg/L can differentiale juices by na content

htipi//www.wisé.edu/fri/briefs/asparagine1102.pdf
November 2002; updated 1/31/03

Food Research Institute
Universily of Wisconsin-Madison




Reporied Free Asparagine Levels in Foods

o
Fruit juices | 1988 | orunge! 1.22-4.05 mmol; may be useful in differendating juices 34|
lemon: 1.54-6.62 mmol;
apple: 1.85-4.3 mmol:
| grape:trace.
Fruit juices 2002 | range of 1.7-18.6 mM.in apricot, orainge, peach, | Asn conc. highestin apridot & peach; 18
grapefruit, pineapple Asn one of 3 most abundant aa’'in all juices
Fruits 1970 | bananagi 11.4 wg/100 g FW; | Asn was one of toﬁ&ﬁﬁﬁﬁl‘li—lﬁxcept 17
blueberries: 0.7-0.9 mg/100 g EW; grapes, oranges, & 1 blueberry
sweet chetries: 19.21mg/100 g FW;
sour cherries! 19.7 mg/100 g FW;
black currants; 7.8-8.1 mg/100 g FW;
red cwirants: 10.8 -11.1 mg/100 g FWw:
grapes: 15,2-37 mg/100 g FW,
oranges: 12.4 mg/100 g FW;
peaches: 27.6'1mg/100 g FW;
raspbérries: 26.1-26.6. mg/100 g FW.
strawberries: 9.0-193mg/100p FY
Apricot 1995 | 4879 mg/kg FW (range: 2452-6895 mg/kg) 1 cullivars wested; 57
puree Asn was 85% of free aa ~
Grapes 2001 ) Asn was a minor au: 0.09-1.08% of fiee na 12 varieties tested; 44
levels varied in different cultivars
Grapes 1999 | pulp: ~200 nimol/10 g FW; chanpes observed during maturation 15
_ sceds: ~800 nimol/10) g FW
Orange 1999 1 20-188 mp/100 ml juice 2
juices | | -
Tafant fruit 2001 | 389 mg/kg juice was a mixture of apple, pingipple & | 31 |
| Juice : carrot _
Kiwi fruit 1992 | ~18 pmol/g DW Asn declined slightly during ripening; Y
N . Asn one of the principal free aa
Orange juice | 1998 | straight prodessed juicé: 4191 mg/L; Asn appears to decrease during storage of | 8
— reconstituted juice: 275 my/L conecentrate )
Orange juice 1 1996 | fresh juiee: 2.06 mmok/L; Asti 2nd mosi comimon au 9
reconstituted juice: 1 86 mmol/L.
Orange juice | 1976 | 1.75-4.11 mmol/L. 74 samples tested; 45 |
Asn is 3rd most common aa -
Peaches. 1998 | 85 daysafter bloom: ~25mp/g DW; 2 cultivars tested during develgpment, 42
at ~129 days (close (o maturity); ~3-7 mg/g DW | Asn most commonaa o
Peéar juice 1979 | 50.94 mg/100 mi at day | after hirvest no significant change during refrigerated | 39 |
' storage up to 21 days,
Asn was 57% of free aa -
Pineapple 1995 | Asn coniprises 40-50% of total free aa; Asn levels In juice varied in samples from | 48
| juice mean values: [,79-5.33 mmol/L, different countrigs L
Plumns 1978 | 60.68 mg/100 m! (range: 16-116.2.mg/100 mt) | juices from 6 vatieties tested; 33
free na changed during ripening;
Asn & Asp most commoii frée aa: 50-79%
i tolal aa
Strawberry 2001 { ~8-10 mglg DW 4 cultivars assayed during fruit 41
development;
_ _ Asn most common ag; at maturily
Strawbercy 11992 | at 30, 41 and 46 days after blooming: 32.4; 47.4, 30
] atigt 30,6 me/100 g FW
Stawberry 1979 | early harvest: 136-218 nig/100 mi; 4 cultivars tested at early, middle & late i9
joice middle: 64121 mg/100 ml; harvest times;
B tate: 60132 mg/100 uil Asnmostcommonaa | o
L. —

Prepared by M. Eilin Doyle (medoyle @ wisc: edu)
November 2002; updated 1/31/03

Food Research Institute
Univarsity of Wisconsin-Madison



Reported Free Asparagine Lavels in Foads

«

Vegetables / Other Plants
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Asparagus | 1998 at harvest: 41.2 imol/g DW; some variation between 2 cultivars but same. | 23
after 1 day storage: 15544 pmol/g; wrends
. after 2 days storage: 436.72 umdl/g:
Asparagus | (997 airy ~630-700°umol/g YW in spears stored in effects of air vs. modified atmosphere 24
water or not (1.99% axygen, 9.8% carbon dioxide,
modified atmosplhiere: =80-100 pumollg DW in remainder nitrogen) after storage at 20°C
water & not for 3 days
Asparagus 1993 after storage: changes with storage time at 20°C 25
0 d: 53 pmiol/g DW
1 d: 188 pmiol/g DW,
2z 376 pmolfg DW;
I S | 5 d: 820 pmol/g DW ;
Braccoli 200} raw florets: 578 £ 41 mg/kg FW; Asn was 3rd most cohmon an 43
after canping: 235.25 mg/kg FW;
after blanching for 60, 90, 120 sce & fréezing:
391.88, 295.94, 173.98 mg/kg FW o ]
Broceoli 2000 mean Ast for |1 cullivars for2 seasons: Asn levels were significantly higher in 62
14.96 mmol/kg DW secondary than in primary
inflorescences:
Asn levels also varied significantly by
L _cuitivar . .
[ Broceoli 1997 24 he post-hasvest ~ 13 pmol/g DW; Asn ane OF major ba; 16
72 hr posi-harvest: ~125 pmol/g DW from 24--72 hr' post-harvest, Asi Jevels
B inctense »7-fold in dark a1 20°C -
Carrots 2002 3.2 mp/kg DW at N-mig = 100 kg/ha Asnconcentration ineréased with- gredter T
§ s . _ fertilization 1
Cocoa 2002 unrpasted: 30.87 mg/g DW, cocod tested as raw powder and after Imin | 5
foasted at 125°C: 14.53 mg/g DW; ' roasting
‘ roasted at 135°C: 9.4 ing/g DW.
Coffed 1999 | Asnin 3valetiés; ~0.97, 0.42; 0.33 ng/g DW. | Asn one of 3 most common aa in all 40 ]
{raw}) _ varieties
Greer tea 1987 blended tea leaves: 4180 mg%; Asn one of major aa; 46
non-blended teas: 23-590 mg% 14 types of cominercial green tea Jeaves
SN R S analyzed —
Onions 2001 at O days storage: ~3 mg/g DW; bilbs harvested carlier have higher Asn 2i ]
at 36 wks stordge: ~5 mg/e ; cone, than those harvested later;
Asn in outer, middle & inner feaves: =3, <4, & | Asn increases during storage
=34 ma/y
Peanuts 1974 ~2.54'=3.77 pmol/g a1 maturity Asn was 2nd most common aa; 61
free aa measured in 3 varieties at different
‘ stages of maturation
Pumpkin 1998 | Asthmostabundant frée aa in raw pumpkin and | storage of juice for 30 d jnereased Asn 49
stewed pumpkin juice; ' lévels with a greater increase st 28°C
in faw juies: 54.3 win% FW; than 4°C
R | in juice stewed for 3-6 lv: 54.3-72.7 mp% ~ L
Soyheun 1997 ar. 20 days afier flowerning: ~10-23 mmol/kg by 50 days afier flowering, Asn levels were | 60
_ DW _ <2 munolkg DW
Sweet 1993 in all varieties, both years: 14.07 pmol/g; Asn the major free aa; 54,
potato 1998 range: 3.9-32.0 pmol/g 8 varicties tested, 55
Targe variation among varietics and in
L different years -
Sweel 1980 57.87 g/16 g N récovered Asn 61 % of free aa; 51
polito | changes measured during storage
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Tomatoes 1983 fresh: 16.6 mg/100 g FW;
heated pulp: 11.8 mp/100 g EW;
purée: 10.2 mg/100.g FW;

paste: 9.4 mp/100 g FW

Asione of major an 47
effects of heating ineasured

Walnuts 2001 cotyledons: 0,05 pmol/g FW;

_embryo: .19 pmol/g FW

Asn uot one of main free aa 37

Other Foads

Baby foods | 2001 vegetarian Stew:: 384 wig/kg;
veal + vegetables: 65 ing/kg;
chicken + vegetables: 243 ing/kg;

novilles + ham: 208 ig/ky

vegetables = carrots, com, potaloes, & rice; | 31
stew contained chesse

“Cheese 200) ~40--300 mgrfkg FW’ Asn and other free aa higher in cheese made | 26
with some Jactobacilli than with others
Honey 1999 Asn+Gln = 1).04 mg/100 g BW honey containg 100 mg free aa/100 g solids | 2

tberian um | 2001 Asnlowest ¢one. of any aa; 33
. ~20 mg/100 g DW ;
Qssau-Iraty | 2000 18.6 (1 day of storage) to 326.5mg/100 g:DW | changes noted duting 4 mo. of ripening 27

| cheese at 120 days of storage

* Units as given in cited papers; values with "~" were estimated fram a graph. Methods used for detérmination of asparagine

were not eviluated.

** Abbreviations: aa = amino acidy Asn, aspiraging; Asp = aspartic acid; DW = dry weight; FW = fresh \\'eight; Gin=

glutamine.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICION

Bogota, D.C.,

Abogado N
ALVARO CORREA ORDONEZ

REFERENCIA: Radicacion No. 05-91264

Tramite 011
Evento 379
Actuacion 412

Oficio No. Folios 03

TITULO: METODO PARA REDUCIR LA FORMACION DE ACRILAMIDA EN
ALIMENTOS PROCESADOS TERMICAMENTE (folio 1)

En atencién al Recurso de Reposicion interpuesto, se hacen las siguientes
aclaraciones:

1.

El recurrente inicia su argumentacion con consideraciones con respecto al
proceso surtido en la Oficina con su invencidn con base en el articulo 45
de la Decision 486 y del numeral 1.2.2.3 del Titulo X de la Circular Unica
No. 10 de 2001

“[...]. “De lo anterior es claro que la citada norma faculta a su Despacho
para realizar la notificacion mas de una vez, con el fin de permitirle al
solicitante ajustar su solicitud a los lineamientos de su Oficina; de hecho,
la practica habitual de la Superintendencia ha sido permitirle al solicitante
la intervenciéon en por lo menos dos ocasiones con el fin de subsanar
las fallas que pueda presentar la solicitud y ademas responder a las
objeciones efectuadas. Sin embargo, en el presente caso el solicitante fue
notificado apenas una vez de las objeciones de su Oficina, a lo cual
respondié modificando la solicitud de manera considerable y presentando
argumentos para demostrar la claridad, la unidad de invencién, la
novedad y el nivel inventivo de la presente invencién frente a las
ensefianzas de los documentos D1, D2, D3 y D4. Tal como puede
verificarse, dichas modificaciones le permitieron al solicitante superar las
objeciones de claridad, de unidad invencién, de novedad frente a los
documentos D1, D2, D3 y D4 y de nivel inventivo frente a los documentos
D1, D3 y D4, lo cual sin lugar a dudas demuestra que el solicitante ha
enfocado sus esfuerzos en satisfacer las exigencias del sefior
Examinador. '

No obstante lo anterior, su Despacho emitié una Resolucion impidiéndole
disponer de otra oportunidad para modificar su solicitud de acuerdo con
las consideraciones el sefior Examinador. En este sentido, considero
pertinente sefialar que el tema que se trata no es un tema simple sino por
el contrario entrafia cierta complejidad técnica que muy sequramente no
se puede dilucidar en una sola respuesta, por lo cual si el solicitante
hubiera podido disponer de una nueva oportunidad para realizar ajustes a
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la solicitud, hubiera podido incrementar sus posibilidades de éxito en la
obtencién del privilegio de patente solicitado.

Como complemento a lo anterior, me permito resaltar que en el citado
articulo se establece que la patente sera denegada solamente cuando a
pesar de la respuesta a un requerimiento previo "subsistieran los
impedimentos para la concesién”. Pues bien, en vista de las
modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio como respuesta al
primer y unico oficio de fondo notificado al solicitante en el presente
proceso, es claro que el solicitante se esmeré por satisfacer las
expectativas de su Despacho (y en efecto lo hizo en gran medida, al
superar en su totalidad las objeciones de claridad, unidad de invencion y
novedad y al superar parcialmente las objeciones de nivel inventivo ) y
que ademdas no es posible considerar que haya subsistido algun
impedimento para la concesién dado que se realizaron limitaciones
considerables al alcance de la invencion.

De esta manera, teniendo en cuenta que la negacion del privilegio de
patente para la presente solicitud constituye una excepcion injustificada a
la practica habitual de ese Despacho, de la manera mas atenta solicito se
revoque la Resolucién impugnada y se le permita al solicitante disponer de
una nueva oportunidad para obtener el privilegio de patente”.

La Oficina al estudiar completamente los antecedentes de la presente solicitud y
los argumentos del solicitante respecto a la actuacién de la Oficina de negar la
solicitud con un Unico examen de fondo encuentra procedente revocar la
resolucion de negacion para proseguir con el estudio de patentabilidad de la
solicitud de patente de invencion.

2. El recurrente continua su argumentacion respecto a una citacién realizada

por el examinador asi (..., mas aun cuando en la citada Resolucién,
soportd sus argumentos en las enserianzas de un documento que no habia
sido mencionado antes por el Examinador ("Health Implications of
Acrylamide in Food". Report of Joint .FAO/MWHQO Consultation WHO
Headquarters, Geneva, Switzerland, 25- 27 June 2002). En este sentido,
me permito sefialar que dicho segundo examen de fondo no solo resulta
razonable y correcto para permitirle al solicitante referirse a este nuevo
documento y para presentar argumentos que le permitan demostrarle al
serior Examinador que en efecto la presente solicitud si es inventiva frente
a las ensefianzas del documento D2 y del documento "Health Implications
of Aciylamide in Food", sino que ademas —como mencione
anteriormente— ha sido la practica habitual de su Despacho en casos
como este, en donde el solicitante se ha esforzado por ajustar su solicitud a
los requerimientos de la administracion para evitar que detalles, fallas o
inconsistencias minimas puedan poner en riesqo la concesion del privilegio
de patente. En consecuencia, si su Despacho ha sido constante en realizar
nuevos examenes de patentabilidad cuando la solicitud ha sido modificada
para cumplir con las exigencias de los examinadores, no resulta claro por
qué en este caso actua de manera contraria a lo habitual, sin tener en
cuenta que el solicitante ha enfocado sus esfuerzos en responder de la
mejor manera posible a los requerimientos de su Despacho’.

Respecto a lo anterior, la Oficina debe enfatizar como bien se mostrd en la
resolucion de negacién que el Unico documento que afecta el estudio de nivel
inventivo de la invencion fue el documento D2, dado que es el documento que
comparte el mayor numero de caracteristicas con la invencion y es el documento
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que da indicios al experto medio (Ingeniero Quimico con formacién y experiencia
en procesos alimenticios) de obtener la invencion reivindicada.

Es asi como nunca, se afecto el estudio de nivel inventivo con el documento
“Health Implications of Aciylamide in Food” sino que al contrario en el analisis de
nivel inventivo se muestra que una de las diferencias encontradas con el estado
de la técnica (D2), es aparente dado que se basa en un resultado a obtener con
los dos pasos del método reivindicado como es “disminuir el nivel de acrilamida
producida por el procesamiento térmico de un pasabocas fabricado a partir de
una masa que contiene un material con asparagina libre”.

El citado documento es solo uno de los tantos conocimientos que el experto
medio posee y dispone para predecir el comportamiento (reacciones) entre los
aminoacidos y el almidén de la papa y de maiz tratados térmicamente que
producen acrilamida.

Sobre el saber general de experto medio, el Tribunal Andino de Justica ha dicho
lo siguiente:

. “El experto medio debera poseer experiencia y contar con un saber gener1al en la matena
y con una serie de conocimientos en el campo especifico de la invencion”. '

Por lo tanto, el argumento del recurrente no es procedente, dado que el examinador
en su analisis de nivel inventivo mostrd que el experto técnico que realizo el
examen se basd en su conocimiento general sobre el estado de al técnica y realizo
las comparaciones con su apreciacion en conjunto, determinando que con tales
conocimientos existentes se llega a la invencion reivindicada.

De acuerdo a todo el analisis anterior esta oficina considera procedente la
revocacion de la negacidn para proseguir con el estudio de patentabilidad de la
solicitud de patente de invencién.

Conclusion

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revocar la negacién del privilegio

. solicitado para las reivindicaciones 1 a 20, folios (343 a 345).
Bogota, D. C.,
CONCEPTO TECNICO DIRECTOR NUEVAS EXAMINADOR TECNICO
N° 1254 CREACIONES (C) 202090

1 Proceso 43-1P-2002
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONIY - 618 6 6
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/05-091264

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especiaimente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERQO: Que mediante Resolucion No. 29242 del 31 de mayc de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencion a la
creacién titulada “METODO PARA REDUCIR LA FORMACION DE ACRILAMIDA
EN ALIMENTOS PROCESADOS TERMICAMENTE”, con fundamento en el articulo
18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que la
misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de materia que
resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 1 de julio de 2010,
con el No. 05-091264-00009-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, el doctor Alvaro Correa Ordofez, en su calidad de apoderado de la
sociedad FRITO — LAY NORTH AMERICA, INC,, interpuso recurso de reposicion
contra !a citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacion
se sintetizan:

El recurrente cita el articulo 45 de la Decision 486, con el fin de sefialar que dicha
norma faculta al Despacho para realizar la notificacion mas de una sola vez, con el
fin de permitirie al solicitante ajustar la solicitud a los lineamientos dados por la
Oficina. Afirma, que la practica habitual de la Superintendencia ha sido permitirle al
solicitante la intervencion en por lo menos dos ocasiones, con el fin de subsanar las
fallas que pueda presentar la solicitud y, ademas, responder a las objeciones
efectuadas. Sin embargo, asegura que en ¢l trdmite la solicitante fue notificada
apenas una sola vez de las objeciones presentadas por la Oficina y en su
respuesta se allegaron modificaciones que le permiten a la solicitante superar las
objeciones de claridad, unidad invencion, novedad y nivel inventivo.

Argumenta, que en la Resolucion de negaciéon el Examinador soportd sus
argumentos en un documento que no habla sido mencionado antes ("Health
Implications of Acrylamide in Food”. Report of Joint . FAOMWHO Consultation WHO
Headquarters, Geneva, Switzerland, 25- 27 June 2002), razén por fa cual un
segundo examen de fondo no solo resulta razonable y correcto para permitirle a la
solicitante referirse a este nuevo documento y presentar argumentos que le
permitan demostrar al Examinador que en efecto la solicitud si es inventiva frente a
las ensefianzas del documento D2 y del documento titulado "Health Implications of
Acrylamide in Food", previamente identificado, sino que, ademas, ha sido la
practica habitual del Despacho.
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TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
analizar el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Frente a los argumentos mencionados en el considerando anterior, es preciso
aclarar que la decision de negar la invencion titulada "METODO PARA REDUCIR
LA FORMACION DE ACRILAMIDA EN ALIMENTOS PROCESADOS
TERMICAMENTE", fue con base en el documento D2, toda vez que comparte el
mayor numero de caracteristicas reclamadas y da sugerencias o indicaciones al
experto medio en la materia (ingeniero guimico con formacion y experiencia en
procesos alimenticios), mediante las cuales puede obtener la invencion
reivindicada.

Sin embargo, analizado nuevamente el desarrollo del tramite, se observa que una
de las diferencias encontradas con el estado de la técnica {documento D2), al
momento de realizar el analisis de patentabilidad, no corresponde a una diferencia
técnica, toda vez que consiste en un resultado a obtener con los dos pasos del
método reivindicado, como es “disminuir ¢l nivel de acrilamida producida por el
procesamiento térmico de un pasabocas fabricado a partir de una masa que
contiene un material con asparagina libre”, motivo por el cual dicha diferencia no
debié tenerse en cuenta, haciéndose necesario realizar otro examen de
patentabilidad.

Por otra parte, es preciso aclarar que el documento “"Health Implications of
Acrylamide in Food" fue citado, no como antecedente, sino como sustento de los
conocimientos que un experto medio' en la materia posee y dispone para predecir
el comportamiento (reacciones) entre los aminoacidos y el almidon de la papa y
de maiz que, tratados térmicamente, producen acrilamida.

El Examinador en su andlisis de nivel inventivo mostrd que el experto medio que
realizo el examen de patentabilidad se basé en su conocimiento general sobre el
estado de la técnica y efectud las comparaciones con su apreciacion en conjunto,
determinando que con tales conocimientos existentes se liega a la invencion
reivindicada.

Finalmente, frente a los argumentos relacionados con la realizacion de un nuevo
examen de fondo, es preciso sefalar que, en efecto, el articulo 45 de la Decision
486 da la posibilidad a la Oficina de notificar al solicitante dos o mas veces,
cuando lo estime necesario.

En el caso particular, al evaluar nuevamente el desarrollo del tramite realizado en

1 *El experto medio deberé poseer experiencia y conlar con un Saber general en la malerig y con una serie de
conocimientos en el campo especlfico de la invencion®. PROCESO 43-1P-2002,
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el presente expediente, se encuentra necesario realizar un nuevo requerimiento
con base en el articulo 45 mencionado, como quiera que, a pesar de que el
documento D2 afecta el nivel inventivo de la invencion reclamada, una de las
diferencias encontradas y citadas por el Examinador no corresponde a una
diferencia técnica, razon por la cual es necesario realizar un nuevo examen de
patentabilidad de la materia reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria
y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en la Resolucién No.
29242 del 31 de mayo de 2010, por medio de la cual se denegd la materia
reivindicada en la solicitud en tramite.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones,
para que se disponga lo relacionado con la practica del examen de patentabilidad
previsto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

ARTICULO TERCERO: Notificar personaimente el contenido de la presente
Resolucion al doctor Alvaro Correa Ordénez, en su calidad de apoderado de la
sociedad FRITO — LAY NORTH AMERICA, INC., o a quien haga sus veces,
entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno, por lo cual queda agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dadaen Bogota D.C.,alos 31 OCT. 201

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

e

{
JOSE MIGUEL DE JA CALLE RESTREPO

Doctor
ALVARO CORREA ORDONEZ
Avenida 82 Na. 10 — 62. Piso 6

Bogota D.C.
acl C.l&‘

Elaboré: Laura Victoria Cam,
Revisd: Doris Elena Polo C. "\
Revis®: José Luis Salazar LT

Aprob6: José Luis Londefio F. 3 [{
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,
Abogado )
ALVARO CORREA ORDONEZ
ASUNTO Radicacion 05 91264
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 519 W
Oficio IR R
Folios 5 ' '
Patente de Invencion z Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional [‘J
Via PCT (Fase Nacional) v Capitulo | D Capitulo Il v

No. Solicitud Internacional
Fecha de Presentacion Internacional

PCT/US04/03448
8/Febrero/2004

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decisidn 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 10 a 36 9/Septiembre/2005
Reivindicaciones: Folios 37 a 45 9/Septiembre/2005
Folios 255 a 263 9/Septiembre/2005
Folios 343 a 345 11/Diciembre/2009
Dibujos Folio 47 9/Septiembre/2005
Respuesta del solicitante:  Folios 330 a 340 11/Diciembre/2009
Prioridad: US 10/372,154 21/Febrero/2003

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.
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Titulo de la solicitud: “Método para reducir la formacién de acrilamida en alimentos
procesados termicamente”

3. Objeto de la invencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de reducir el nivel
de acrilamida en el producto final de los alimentos procesados térmicamente sin
afectar adversamente la calidad y las caracteristicas del producto final.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método
para disminuir el nivel de acrilamida producida por el procesamiento termico de un
pasabocas de papa o maiz fabricado a partir de una masa, comprendiendo los pasos
de adicionar un catién que tiene una valencia de dos 0 mas, a dicha masay procesar
térmicamente dicha masa para producir un pasabocas.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion internacional de
Patentes (CIP): A 23 L 1/217.

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Durante la evaluacion de claridad y concisién de las reivindicaciones, esta Oficina
encontro que:

Las reivindicaciones 6, 7, 8 y 9 no son concisas porque 108 compuestos
mencionados para la adicion incluyen un gran numero de sales de calcio, aluminio,
magnesio y hierro; mientras que en los ejemplos presentados en la descripcion, la
solicitante emplea sulfato de aluminio, cloruros de calcio y magnesio. Se sugiere
restringir la solicitud a una razonable generalizacion de las sales probadas, es decir,
que se encuentran debidamente sustentadas.

L.as reivindicaciones 13 y 18 hacen referencia a un producto que se caracteriza por
su método de obtencién, al respecto no debe olvidarse que 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 invencién 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, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtenciéon de una
cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)".

Las reivindicaciones 15 y 16, hacen referencia a un procesamiento téermico

denominado paso c), mientras que la reivindicacion 14, dicho paso se menciona
como b); es necesario que se realice la correccion respectiva.
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Las reivindicaciones 1 y 17 hacen referencia a resultados a obtener como son
disminuir el nivel de acrilamida producida por el procesamiento térmico de un
pasabocas fabricado a partir de una masa, para producir un pasabocas, siendo el
pasabocas de papa o de maiz, que comprende un material que tiene asparagina
libre y la reduccion de la formacion de acrilamida en al menos un 50% en el
pasabocas, lo cual no es permitido, se le sugiere a la solicitante dejar las
reivindicaciones en términos de sus caracteristicas técnicas esenciales.

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

5. 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: Febrero 21 de 2003 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion’

Nutritionally balanced traditional
D2 US2002/0015759 enack foods 7/02/2012

Health Implications of Acrylamide in

D5 Articulo 1* food 25/06/2002
' . e Acrylamide from Mailard reaction |
D6 Articulo 2 | Products 3/10/2002

*Report of a joint FAO/WHO Consultation WHO Headquarters, Geneva, Switzerland
** Nature Vol. 419 Pag. 449

D2:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&I=0&ND
=3&adjacent=true&locale=en EP&FT=D&date=20020207&CC=US&NR=200201575
9A1&KC=A1 se refiere a composiciones de pasabocas nutritivos y mezclas a partir
de las cuales pueden ser preparados. Mas especificamente se refiere a pasabocas
tradicionales que tienen perfiles nutricionales equilibrados. (Pag. 1, Parr. 2)

D5:http://www. who.int/foodsafety/publications/chem/acrylamide _june2002/en/ se
refiere a las implicaciones en la salud de la acrilamida presente en los alimentos,
revisando y evaluando toxicologia, carcinogenicidad y neurotoxicidad de este
compuesto. (Pag. 3, numeral 2)

D6:http://www.nature.com/nature/journal/v419/n6906/fuil/419448a.html se refiere a
que la acrilamida puede ser liberada por el tratamiento térmico de ciertos
aminoacidos (asparagina, por ejemplo), particularmente con la reduccion de
azUcares. Los resultados divulgan que la reaccion de Maillard en el procesamiento
térmico, bajo condiciones particulares, puede estar vinculada a la formaciéon de
acrilamida (Pag. 449, Col. 1, Parr. 1).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El siguiente examen de patentabilidad se realiz6 teniendo en cuenta las objeciones
sefaladas en el numeral 4 de la presente comunicacion.
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La reivindicacion 1 consiste en un método para disminuir el nivel de acrilamida
producida por el procesamiento térmico de un pasabocas fabricado a partir de una
masa, que comprende un material que tiene asparagina libre, comprendiendo dicho
meétodo los pasos de:
a) Adicionar un cation que tiene una valencia de al menos dos, a dicha masa.
b) Procesar térmicamente dicha masa para producir un pasabocas,
En donde dicho material se selecciona de un material a base de almidén, siendo el
pasabocas un pasabocas de papa o un pasabocas de maiz.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales. con las del Estado de la Tecnica:

- Caracteristicas esenciales D2 D6

] : US$2002/0015759 Articulo 2** :
! Un metodo para disminuir el nivel . A un pH mas alto. los enlaces N- :
. de acrilamida producida por el - glicosidos se pueden aislar como |

procesamiento térmico de un | Las realizaciones de la - complejos bimoleculares en |
pasabocas fabricado a partir de | presente invencién pueden . presencia de un alcali polivalente o ‘
una masa, que comprende un | estar enriquecidas con  iones de metales de transicion |
material que tiene asparagina | minerales tales como | (Pag. 449, Col. 2, Parr. 5). ;
libre  comprendiendo  dicho | calcio, fésforo. magnesio,

método los pasos de: hierro, zinc, cobre (Pag. | |
a) Adicionar un catién que tiene | 13, Parr. 124) | ‘

| [

una valencia de al menos dos, a | 3 !

dicha masa. ‘
b) Procesar téermicamente dicha En los sistemas de procesamiento
masa para producir  un Pasabocas horneados de alimentos que incorporan
, ¢ condicion | mperatur ‘
pasabocas, tales como las hojuelas de condiciones de alta temperatura y

‘ ; . agua la formacion de N-glucosidos
selecciona de un material a base g:rlrzg)y papa( Pag. 1, . podria ser favorecida (Pag. 449, |
i de almidon, siendo el pasabocas ' i Col 2, Parr. 5). |
un pasabocas de papa o un i |
pasabocas de maiz. i ‘

En donde dicho material se

De acuerdo con el cuadro anterior donde se comparan las caracteristicas técnicas de
la reivindicacién 1 con las anterioridades D2 y D6, se concluye que todas las etapas
del método para disminuir el nivel de acritamida producida por el procesamiento
térmico de un pasabocas, eran conocidas. Es claro que el “disminuir el nivel de
acrilamida” no es una etapa del proceso, si no un resultado logrado después de
adicionar un cation que tiene una valencia de al menos dos y procesar térmicamente
un material a base de almidén.

El documento D2 menciona como minerales que pueden ser adicionados a los
pasabocas aquellos que contengan calcio, magnesio, hierro, zinc y cobre que
corresponden a los cationes mencionados en la presente solicitud cuando dice:"e/
cation ariadido puede escogerse del grupo de sales de calcio, magnesio y aluminio, y
menos favorablemente de las sales de hierro, zinc y cobre” (FI. 17, Parr.1) y se
refiere a pasabocas horneados de papa y de maiz, es decir tratados termicamente al
igual que la presente solicitud. No se puede establecer como nueva e inventiva la
presente solicitud, por el simple hecho de modificar el problema técnico a resolver.
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La solicitante menciona en la descripcion: “No se ha determinado que la acrilamida
sea nociva para los humanos, aunque su presencia en los productos alimenticios es
indeseable, especialmente a niveles elevados” (FI. 14, Parr. 2), sin embargo de
acuerdo con el documento D5, los alimentos procesados térmicamente con alto
contenido de carbohidratos (especialmente de papa © maiz) generaban el
compuesto acrilamida, altamente cancerigeno, a partir de aminoacidos a
temperaturas superiores a 120°C (Pag. 6, numeral 4).

Por todo lo anterior, la reivindicacion 1 no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 6, 7, 8, 9 y 10 no son nuevas ya que D2 divulga:
‘Las realizaciones de la presente invencion pueden estar enriquecidas con minerales
tales como calcio, fésforo, magnesio, hierro, zinc, cobre” (Pag. 13, Parr. 124) y es
conocido que sales como el fosfato de calcio son cominmente usadas como aditivos
la industria de alimentos (ver NTC 2378 Industrias alimentarias fosfato de calcio
tribasico. 18 de noviembre de 1987 hitp://es.scribd.com/doc/50128995/NTC2378).

Se le sugiere a la solicitante, incluir en la reivindicacion independiente, las
caracteristicas que hacen nueva e inventiva la presente solicitud.

7. Conclusion

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

item | Documento | Reivindicaciones afectadas . _Requisito que afecta
! D2 ~_US2002/0015759 1,6,7.8 9y 10. ; Novedad
L..pe L Atieulo2wr T ... Novedad

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 comunicaciéon. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

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

Notifiquese el presente oficio conforme alo 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 fijacién en lista, de fecha

)

Elaborado por: Zulema Rosado Bayona Z]Lm R
Revisado por: Rosa Patricia Tellezr 1T
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