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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral
34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 80992 del 14 de diciembre de 2017 la
Superintendencia de Industria y Comercio concedié patente de invencidén a la creacion
titulada “SUCEDANEO DE MANTECA DE CACAO CON BAJO CONTENIDO DE ACIDOS
GRASOS SATURADOS Y SU METODO DE ELABORACION’, al estimar que la invencién
cumplié con los requisitos establecidos para la concesion de una patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de enero de 2018 con el
No. NC2018/0000641, encontrandose dentro del término establecido para el efecto C.I.
SIGRA S.A,, interpusoé recurso de reposicion contra la citada Resoluciéon, con fundamento
en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

2.1. Actuacion administrativa.

En primer lugar, la sociedad recurrente opositora hace un recuento de los hechos surtidos
durante la actuacion administrativa.

2.2. De la patentabilidad de la solicitud.

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) mediante el presente escrito se pretende ilustrar
de una manera clara las razones por las cuales la presente solicitud no cumple con el
requisito de nivel inventivo™Subrayado dentro del texto-.

2.3. Sobre las afirmaciones de la sociedad solicitante.

La sociedad recurrente manifiesta que “(...) Antes de demostrar la carencia de nivel
inventivo de la solicitud en referencia la parte opositora quiere dejar claro varios aspectos
sobre las afirmaciones del solicitante (...) la respuesta del solicitante no es clara por cuanto
no existe relacion en realizar mezclas de aceites y grasas para llegar al CBS con restriccion
de compatibilidad de los acidos grasos que brindan caracteristicas de producto. Reiteramos
nuevamente que la industria maneja amplios rangos de mezclas de dos o mas aceites o
grasas. La unica incompatibilidad entre aceites y grasas esta relacionada con manteca de
cacao pero que no es objeto de la presente patente; el resto de aceites y grasas no tienen
restriccion en cuanto a proporciones en mezclas”.

Posterior a ello, la sociedad recurrente sefiala que “(...) que la parte opositora efectivamente
puede no tener una experiencia amplia en patentes pero si tiene conocimiento y experticia
en lo relacionado con procesos, formulaciones y productos elaborados a partir de aceites y
grasas, contando con una amplia experiencia y presencia en el mercado de 60 arios. De
esta experiencia, la parte opositora conoce ampliamente la practica de mezclas de aceites
y puede identificar facilmente si la una mezcla ya existe en el mercado, si es obvia, o si se
deriva de manera evidente de lo conocido en el estado de la técnica”.
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2.4. Del requisito de nivel inventivo de la solicitud.

La sociedad recurrente considera que “(...) que la patente otorgada "SUCEDANEO DE
MANTECA DE CACAO CON BAJO CONTENIDO DE ACIDOS GRASOS SATURADOS Y
SUMETODO DE ELABORACION" carece de nivel inventivo dado que la mezcla de aceites
empleada para elaborar el CBS y su método de fabricacion son aplicadas desde afios atras
a la fecha por la industria de aceites y grasas”.

En el mismo sentido, la sociedad recurrente argumenta que “(...) Por lo mismo que es la
dinamica de la industria de aceites y grasas la realizacion de mezclas de aceites ya sean
interesterificadas y/o hidrogenados y/o refinados de dos o mas aceites de acuerdo a
disponibilidad de los aceites en el mercado y requerimiento de los diferentes clientes de la
industria de alimentos, dan como resultado un sin numeros de posibles mezclas que no se
encuentran documentadas en articulos o bibliografia que permitan soportar la presente
oposicion a una patente de este producto”.

Después de lo cual, la sociedad recurrente sefiala que “(...) Por lo tanto es un conocimiento
propio de la industria que la misma experticia lo brinda y en esa misma linea se llega a las
proporciones de las mezclas con diferentes materias primas grasas. Cada mezcla de aceite
0 grasa presenta caracteristicas fisicoquimicas particulares como punto de fusioén, cantidad
de grasas sodlidas y su correspondiente composicion de acidos grasos que aportan la
funcionalidad en la aplicacion de diferentes formulaciones de alimentos. En este caso de la
patente el CBS que forma parte de la formulacion del sucedaneo de manteca de cacao y
que a su vez la proporcion de los demas ingredientes empleados (azucar, leche en polvo
descremada, cacao en polvo) se encuentran disponibles en la literatura (...)".

Con relacion a la patente otorgada la sociedad recurrente afirma que “(...) la sequimos
considerando un desarrollo de producto (CBS) debido a que la mezcla de la patente se
fabrica por lo menos hace 16 afios o mas: 60% de aceite de Palmiste RBD con 40% de
aceite de Palma RBD la cual se hidrogena completamente y se interesterifica. Esta mezcla
como se puede deducir es 100% vegetal y se anexa la ‘Especificaciones de aceites
desodorizados para uso en mezclas grasas, documento técnico de la parte opositora,
donde se soporta la produccion de esta mezcla. Para aclarar en el documento anexo
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aparece las siglas PO: Aceite de Palma y PK: Aceite de Palmiste”.

En relacion al efecto técnico de la solicitud la sociedad recurrente indica que “(...) De
acuerdo a la patente a la anterior mezcla se le adiciona un aceite de girasol alto oleico
(aceite liquido o insaturado) en la proporcion del 54% para dar nuevamente unas
caracteristicas fisicoquimicas y ser aplicado en una matriz de producto en este caso en una
formulacion de chocolate con aplicacion de revestimiento y moldeado en productos de
chocolate.

Con la adicion del aceite de girasol alto oleico es obvio la disminucion de los acidos grasos
saturados en el producto resultante CBS y este método de adicionar a una grasa solida un
aceite liquido es una practica comun de la industria de aceites y grasas para disminuir los
acidos grasos saturados, resultando varias mezclas que hacen parte de formulacion para
varios productos como los sucedaneos, helados, margarinas, cremas, productos
horneados, eftc., por lo tanto la mezcla de aceites no lo consideramos de un nivel inventivo
y novedoso”.

Respecto al proceso tecnoldgico presentado en la solicitud la sociedad recurrente considera
que “...) En la presente patente no se argumenta ninguna tecnologia diferente a
Hidrogenacion, interesterificacion y una simple mezcla. Tampoco en cuanto a un
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procedimiento inventivo que disminuya los acidos grasos saturados que el de adicionar un
aceite liquido o insaturado

La solicitud en referencia no tiene nivel inventivo porque para una persona del oficio
normalmente versada en la materia, la invencion de la solicitud resulta obvia a la luz de los
sucedaneos de manteca de cacao conocidos desde antes de la prioridad de la solicitud en
referencia y de su propio conocimiento”.

Por lo que concluye que “(...) La persona del oficio conoce, y para ella es obvia y rutinaria,
la manipulacion de los acidos grasos para obtener grasas resultantes con las cualidades
deseadas como lo evidencia el documento:

Referencia 1: ‘Fat's Balancing Act", Donna Berry, septiembre 2011.

La persona del oficio conoce, y para ella es obvia, el aumento del acido oleico para disminuir
la cantidad de grasa insaturadas por medio de aceites de palma como lo evidencia el
documento:

Referencia 2: ‘High Oleic Palm-Based Producto, Muhamad Roddy Ramli; Siew Wai Lin,
Cheah Kien Yoo y Elina Hishamuddin, junio de 2007.

La persona del oficio sabe que el acido oleico es una acido graso mono insaturado por lo
que el porcentaje de ‘entre 45% y 65% de una composicion de aceite vegetal mono
insaturado' se deriva naturalmente del aumento de acido oleico por medio de aceites de
palma, u otro aceite con un alto contenido de aceite oleico, por lo tanto esta caracteristica
también es obvia.

Las cantidades que reclama la solicitud de grasa solida a diferentes temperaturas
corresponden a caracteristicas que se obtienen de forma natural de la composicidon que se
reclama en el resto de las reivindicacion 1, y por lo tanto tampoco le da nivel inventivo a la
solicitud”.

TERCERO: Que al responder TEAM FOODS COLOMBIA S.A., al traslado de las pruebas
allegadas con el recurso, manifesté: “(...) me permito resaltar que la presente invencion
tiene como caracteristica principal un contenido bajo de saturados (35-60%) que resulta
novedoso e inventivo frente a un sustituto de manteca de cacao estandar del tipo CBS, que
normalmente contiene mas del 90% de saturados provenientes de procesos de
hidrogenacion”.

3.1. Objeto de la solicitud.

La sociedad solicitante afirma que “(...) es preciso sefialar que el contenido de trans en las
reivindicaciones es presentado como informaciéon complementaria de la composicion de
acidos grasos, debido al interés generalizado de mantener sus niveles minimos en
cualquier matriz alimentaria por motivos de salud publica, pero no constituye la
caracteristica fundamental ni el elemento diferenciador de la invencién, como si lo es el
contenido de acidos grasos saturados mencionado previamente. Asi pues, me permito
reiterar y enfatizar que el objetivo de la invencion es desarrollar un CBS bajo en saturados,
el cual es satisfactoriamente obtenido en el sucedaneo reclamado”.

Asimismo, la sociedad solicitante manifiesta que “(...) la opositora continua realizando
una interpretacion errénea del objeto de la presente solicitud, y este hecho, sumado
a su desconocimiento de la legislacion y la practica en materia de patentes, lo lleva
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a presentar objeciones que carecen completamente de fundamento” -Resaltado
dentro de texto-.

3.2. De los requisitos de claridad, concisién y sustento descriptivo del pliego
reivindicatorio.

La sociedad solicitante sefiala que “(...) en la misma contestacion a la oposicion citada por
la opositora, me permito aclarar a la opositora que el apartado citado justamente aclara que
la invencion protegida por patente se refiere a sustitutos de manteca de cacao (CBSs) y no
a equivalentes de cacao (CBEs) que son conocidos por presentar una gran parecido tanto
en su composicion quimica (acidos grasos y ftriglicéridos) como en su comportamiento
térmico con la manteca de cacao.”

Enseguida, la sociedad solicitante argumenta que “(...) mi representado aclaré que los
rangos citados por la opositora y que son caracteristicos de la invencién corresponden a un
disefio que genera funcionalidad en textura, brillo y velocidad de cristalizacion adecuada
para la aplicacion de recubrimiento y cristalizacion en los tuneles de frio. En este sentido,
la definicion con tales porcentajes representa una restriccion exclusiva del objeto de la
materia reclamada, lo cual permite distinguir la invencion de composiciones y productos
divulgas en el estado de la técnica anterior”

Por otra parte, la sociedad solicitante aclara “(...) que la experiencia del opositor en la
industria no ha sido ni sera cuestionada, sin embargo, su desconocimiento respecto al
ambito de las patentes y como son evaluadas es evidente, a partir tanto de los argumentos
presentados en su escrito de oposicion como en el presente recurso de reposicion. Por
ejemplo, como se demostrara a continuacion, la opositora no esta considerando todas y
cada una de las caracteristicas esenciales que definen el producto y método reclamados,
como es la practica obligatoria cuando se evalua la patentabilidad de una invencion, y por
tanto arriba a conclusiones que carecen de fundamento’.

3.3. De la patentabilidad de la solicitud.

Respecto a los argumentos de la sociedad opositora sobre este particular, la sociedad
solicitante afirma que %(...) la opositora se limita a realizar afirmaciones y describir de
manera superficial el documento citado, pero no presenta argumentos concretos para
afectar la patentabilidad de la presente invencion puesto que no realiza una comparacion
de las similitudes y diferencias concretas con las caracteristicas técnicas de la invencion...
en el caso de la presente invencion, el sucedaneo de manteca de cacao reclamado se
encuentra definido por todos sus componentes (acidos grasos trans, acidos grasos
saturados, acidos grasos insaturados, grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites
vegetales, aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado y estructurante) y sus
respectivas proporciones

A partir de una comparacion directa del documento proporcionado por la opositora y la
materia reclamada, resulta claro que dicho documento no divulga todas y cada una de las
caracteristicas del sucedaneo de manteca de cacao reclamado (componentes y
proporciones), ya que dicho documento se limita a describir una ‘tipica formulacion de capa
de alta calidad tipo leche usando CBS laurico pero no proporciona la composicion del citado
CBS laurico™.

3.4. De las pruebas documentales aportadas por la sociedad opositora.

Ahora bien, sobre estos documentos aportados por la sociedad solicitante senala que “(...)
La opositora adicionalmente afirma que el producto patentado es conocido y de hecho se
fabrica hace por lo menos 16 afos, tal como se evidencia en el documento

“Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas” (ver pagina 8 del
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PDF ajunto), documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la produccion de
esta mezcla. Finalmente aclara que en dicho documento aparecen las siglas PO: Aceite de
Palma y PK: Aceite de Palmiste.

En primer lugar, es pertinente senalar que el documento citado por la opositora como
“Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas" es un documento
interno de su compariia que no se encuentra disponible al publico. Adicionalmente, dicho
documento esta claramente incompleto ya que se ha borrado parte del mismo” -Subrayado
dentro de texto-.

Respecto a la adiccién de aceite de girasol la sociedad solicitante sostiene que (...), la
opositora afirma que el método de adicionar a una grasa sélida un aceite liquido es una
practica comun de la industria de aceites y grasas para disminuir los acidos grasos
saturados, resultando varias mezclas que hacen parte de formulacion para varios productos
como los sucedaneos, helados, margarinas, cremas, productos horneados, etc., por lo tanto
la mezcla de aceites no tiene nivel inventivo ni resulta novedoso”.

En respuesta a los restantes argumentos la sociedad solicitante indica que “(...) en primer
lugar me permito resaltar que la opositora no presenta ningun documento disponible al
publico antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud que soporte las afirmaciones
respecto a la adicion de aceite liquido a una grasa solida. Ahora bien, aun si existiera un
soporte para tales afirmaciones, las mismas resultan insuficientes para anticipar el método
de la presente invencion, toda vez que el método reclamado en la reivindicacion 6 y
dependientes comprende al menos 5 etapas, ninguna de las cuales corresponde a
“adicionar a una grasa solida un aceite liquido”.

Adicional a ello, la sociedad solicitante argumenta que “(...) La opositora cita los siguientes
documentos como anterioridades que, en su opinion, anticipan el objeto de la invencion:

e Referencia 1: “Fat's Balancing Act”, Donna Berry, septiembre 2011. De acuerdo con la
opositora a partir de dicho documento es evidente que para la persona normalmente
versada en la materia es un acto comun la manipulacion de los acidos grasos para
obtener grasas resultantes con las cualidades deseadas.

El citado documento es un articulo de divulgacion que pretende dar a conocer la importancia
de lograr un equilibrio entre funcionalidad y perfil nutricional de los acidos grasos en grasas
y aceites. En general, dicho documento proporciona definiciones rapidas sobre conceptos
relevantes en el campo técnico como los triacilgliceroles, acidos grasos saturados o
insaturados, su rol nutricional, y las técnicas conocidas para disminuir el impacto de los
acidos grasos saturados en la dieta, como es la hidrogenacion de acidos grasos
poliinsaturados.

Sin embargo, dicho documento no divulga sucedaneos de cacao, y mucho menos
sucedaneos con todos y cada uno de los componentes tal como se reclamada en el capitulo
reivindicatorio concedido. Dicho documento tampoco divulga un método de obtencion de
un sucedaneo de cacao como el descrito en la reivindicacion 6 y dependientes, ya que
unicamente menciona los procesos de hidrogenacion de grasas de manera general”.

Con relacion a la Referencia 2 la sociedad solicitante afirma que “(...) ‘High Oleic Palm-
Based Products’, Muhamad Roddy Ramli; Siew Wai Lin, Cheah Kien Yoo y Elina
Hishamuddin, junio de 2007. De acuerdo con la opositora el aumento del acido oleico para
disminuir la cantidad de grasa insaturadas por medio de aceites de palma es un proceso
obvio para la persona normalmente versada en la materia a partir de este documento.

La referencia 2 citada por la opositora corresponde a un articulo de divulgacion referido a
productos de palma con alto contenido oleico, en donde se proporciona una descripcion de
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dichos productos que son obtenidos a partir de aceite de palma oleico mejorado con
componentes de alto contenido de acido oleico, seguido de fraccionamiento usando un
proceso patentado. Dicho documento ademas presenta la composicion de dichos aceites
de palma con alto contenido oleico.

Sin embargo, el citado documento no divulga sucedaneos de cacao, y mucho menos
sucedaneos con todos y cada uno de los componentes tal como se reclamada en el capitulo
reivindicatorio concedido. Dicho documento tampoco divulga un método de obtencion de
un sucedaneo de cacao como el descrito en la reivindicacion 6 y dependientes”.

Con relacion a las conclusiones de la sociedad recurrente opositora la solicitante sefala
que “(...) Finalmente, la opositora asegura que para la persona del oficio es conocido que
el acido oleico es una acido graso mono insaturado por lo que el porcentaje de "entre 45%
y 66% de una composicion de aceite vegetal mono insaturado” y por tanto resulta el
aumento de acido oleico por medio de aceites de palma u otro aceite con un alto contenido
de aceite oleico para llegar a la invencion reclamada, por lo tanto esta caracteristica también
es obvia.

En este sentido, me permito llamar la atencion al hecho que las afirmaciones de la opositora
carecen de sustento, ya que ninguno de los documentos citados se refiere a un sucedaneos
de cacao que comprenda tal cantidad de aceite vegetal monoinsaturado, ni tampoco todas
y cada una de los restantes componentes y proporciones del producto reclamado, tal como
se ha demostrado a lo largo de este escrito’.

Por ultimo, la sociedad solicitante aclara que “(...) parte importante de la invencioén y
novedad se relacionan con la capacidad de la base grasa de cristalizar con similar velocidad
que un CBS de nivel estandar de saturados en un tunel de frio y generar una cubierta de
textura adecuada para aplicaciones de recubrimiento de productos panificados. Lo anterior,
no se ensefia ni divulga en ninguno de los articulos relacionados en la oposicion ni en los
encontrados dentro del estado de arte estudiado en el momento de la invencion”.

CUARTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

El articulo 80 del Cdédigo de Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo
(CPACA) establece lo siguiente: - Decision de los Recursos. Vencido el periodo probatorio,
Si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que asi lo declare, debera proferirse la
decision motivada que resuelva el recurso.

La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las
que surjan con motivo del recurso”.

En virtud de lo anterior, este Despacho procede a revisar la actuacion administrativa
desplegada en el presente caso, lo anterior teniendo en cuenta que el procedimiento para
comunicar el resultado del estudio se encuentra reglado en el articulo 45 de la Decisidon 486
que corresponde al fundamento que permite proferir la decisién definitiva sobre la
patentabilidad de la invencion

4.1. Objeto, alcance y actuacion administrativa.

El objeto de la solicitud corresponde sucedaneo de manteca de cacao caracterizado porque
presenta un contenido bajo de saturados (35-60%).
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En relacién con la actuacion administrativa desplegada en el presente caso, este Despacho
encuentra que el informe de busqueda y el resultado del estudio sobre la patentabilidad de
la invencién fue comunicado en una oportunidad, mediante el Oficio N° 8683 del 23 de
agosto del 2016.

En el estudio de fondo el Despacho evalud la patentabilidad del capitulo reivindicatorio del
documento anexo al radicado bajo el N° 14-198639-00008-0000 del 14 de junio de 2016, y
encontré que la materia caracterizada en la reivindicacion independiente de producto 1 no
era inventiva, en vista de las ensefianzas de la pareja documental D1 -“Review of cocoa
butter and alternative fats for use in chocolate-Part A. Compositional data” - y D2 Near
Infrared Spectroscopy for High-Throughput Characterization of Shea Tree (Vitellaria
paradoxa) Nut Fat Profiles-. Adicional a ello, se comunicé que la reivindicacion
independiente de procedimiento 6 era obvia respecto de la pareja documental D3 -“ Hard
butter and chocolate coating composition containing same” y D4 -New and Existing Oils
and Fats Used in Products with Reduced Trans-Fatty Acid Content-, y que la reivindicacion
independiente de producto 14 tampoco era inventiva respecto de la pareja documental D5
-W02010119268- y D6 - US2009311409-.

Ademas, en el requerimiento se formularon objeciones por aspectos de claridad y concision
de la reivindicacion 1 a 14, en particular, frente a la utilizacion de términos y expresiones
que evocan resultados que se pretenden alcanzar y ademas, términos funcionales vy falta
de caracteristicas técnicas esenciales en las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la sociedad solicitante presenté modificaciones
al pliego reivindicatorio, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo y mediante
documento radicado bajo el N° 14198639 el 17 de noviembre de 2016 caracterizo el objeto
en once reivindicaciones de producto y procedimiento.

En virtud de la respuesta aportada, este Despacho encontré superados los impedimentos
para la concesion y el derecho de exclusividad fue concedido mediante la Resolucién N°
80992 del 07 de diciembre de 2017. Finalmente, en la Resolucién se declaré infundada la
oposicion presentada por la sociedad C.I. SIGRA S.A.

4.2. De la materia reclamada.

El pliego reivindicatorio en estudio esta conformado por once (11) reivindicaciones del tipo
de producto (1 a 5) y del tipo de procedimiento (6 a 11) caracterizado porque presenta una
Unica reivindicacion independiente de producto (1) que hace referencia a:

“Un sucedéaneo de manteca de cacao ("CBS"), que comprende:
a) entre 0.01% y 2% de &acidos grasos trans, en funcion de una cantidad total de acidos
grasos en el CBS;
b) entre 36% y 60% de contenido de acidos grasos saturados, en funcion de la cantidad
total de acidos grasos en el CBS, donde el contenido de acidos grasos saturados del
CBS comprende:

- entre 8% y 16% de contenido de acido laurico,

- entre 2% y 6% de contenido de acido miristico,

-entre 9% y 15% de contenido de acido palmitico, y

-entre 14% y 21% de contenido de acido estearico;

¢) entre 40% y 65% de contenido de acidos grasos insaturados, en funcion de la cantidad
total de acidos grasos en el CBS, donde el contenido de acidos grasos insaturados del CBS
comprende:

Pagina 7 de 16

Sefior cludadano, para hacer segulmlento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.sic.gov.co =~ Teléfonoen Bogota: 5920400 =~ Linea gratulta a nivel naclonal: 018000910165
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

Q Nuestro aporte es fundamental,
= al usar menos papel contribulmos con el medio amblente



Sefior cludadano, para hacer segulmiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
WWWwW.SIC.gOv.CO =~
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1,3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

>
76

- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 1871

Ref. Expediente N° 14198639

- entre 34% y 54% de contenido de acido oleico,
- entre 0.01% y 16% de contenido de acido linoleico,
- entre 0.01% y 8% de contenido de acido linolénico;

d) entre 30% y 55% de una mezcla de grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites
vegetales con acido laurico o sin acido laurico, en funcion del peso total del CBS, donde
dicha mezcla de grasas comprende:

- entre 50% y 65% de aceite de palmiste o sus fracciones y/o aceite de coco o0 sus
fracciones, en funcion del peso total de la mezcla de grasas,

- entre 35% y 50% de un aceite de palma o sus fracciones, en funcion del peso total de la
mezcla de grasas;

e) entre 45% y 65% de una composicion de aceite vegetal monoinsaturado y/o
poliinsaturado, en funcién del peso total del CBS, donde dicha composicion de aceite
vegetal incluye uno o mas de los siguientes aceites: aceite de girasol, aceite de cartamo,
aceite de colza de bajo contenido de acido erdcico, aceite de canola, aceite de soja, aceite
de girasol de alto contenido de acido oleico, aceite de cartamo de alto contenido de acido
oleico, aceite de colza de alto contenido de acido oleico, aceite de canola de alto contenido
de acido oleico, aceite de soja de alto contenido de acido oleico, fracciones de palma, aceite
de palma hibrido, y aceite de oliva, donde el acido oleico representa el 52% o mas del
contenido de acidos grasos de la composicion de aceite vegetal; y

f) entre 0.01% y 6% de una grasa estructurante que incluye uno o mas de los siguientes
aceites: aceite de soja completamente hidrogenado y aceite de palma completamente
hidrogenado,

g) donde el CBS tiene un contenido de grasa solida de:
- entre 35% y 60% a 10 grados Celsius,

- entre 25% y 45% a 20 grados Celsius,

-entre 10% y 30% a 30 grados Celsius,

-entre 0.01% y 18% a 35 grados Celsius,

-entre 0.01% y 10% a 40 grados Celsius,

h) donde el punto de fusion del CBS esta entre 37 y 44 grados Celsius”. En donde las
reivindicaciones 2 a 5 son limitaciones de la materia reclamada en la reivindicacion
independiente 1.

Ahora bien, con relacion a las reivindicaciones de procedimiento el capitulo reivindicatorio
se caracteriza porque presentan una unica reivindicacién independiente (6) que hace
referencia a:

“El método para fabricar el CBS de la reivindicacion 1, que comprende:

a) Mezclar una grasa con acido laurico entre un 50 a 65% y una grasa sin acido laurico
entre 35 a 50% en funcion del peso total de la mezcla de grasas

b) hidrogenar la mezcla de grasas hasta obtener un indice de yodo entre 0.1 y 3 con una
presion de hidrogeno de entre 20 y 60 psi, entre 160 y 190 grados Celsius y en presencia
de catalizador de niquel;

c) interesterificar quimicamente la mezcla de grasas hidrogenadas, usando metoxido de
sodio entre 80 y 110 grados Celsius, o interesterificar enzimaticamente la mezcla de grasas
hidrogenadas, usando una enzima lipasa inmovilizada entre 50 y 80 grados Celsius;
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d) mezclar entre un 30 a 55% de la grasa interesterificada en la etapa c) con un aceite
vegetal de alto contenido de acido oléico entre un 45 a 65%,

e) mezclar la grasa obtenida en la etapa (d) con un 0.01 a 6% de una grasa estructurante
para formar el CBS”. En donde las reivindicaciones 7 a 11 son limitaciones de la materia
reclamada en la reivindicacion independiente 6.

4.3. De los requisitos de claridad, concision y sustento descriptivo del pliego
reivindicatorio.

En primer lugar, con relacion a la materia reclamada este Despacho advierte que la
reivindicacion independiente de producto (1) reclama multiples combinaciones no
funcionales, toda vez que la caracteristica técnica segun la cual “donde dicha composicion
de aceite vegetal incluye uno o mas de los siguientes aceites: aceite de girasol, aceite de
cartamo, aceite de colza de bajo contenido de acido erucico, aceite de canola, aceite de
Soja, aceite de girasol de alto contenido de acido oleico, aceite de cartamo de alto contenido
de acido oleico, aceite de colza de alto contenido de acido oleico, aceite de canola de alto
contenido de acido oleico, aceite de soja de alto contenido de acido oleico, fracciones de
palma, aceite de palma hibrido, y aceite de oliva, donde el acido oleico representa el 52%
0 mas del contenido de acidos grasos de la composicion de aceite vegetal”, no tiene soporte
técnico puesto que de acuerdo con las normas internacionales de los alimentos
representadas en el Codex alimentario expedido por la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Alimentacién y la Agricultura y La Organizacion Mundial de la Salud, ninguna
de las muestras auténticas de los aceites de girasol, cartamo y soya presentan un contenido
de acido oleico de por o menos el 52% del contenido de acidos grasos de la composicion
de aceite vegetal como lo reclama la solicitud.

Cuadro 1: Gamas de composicién de acidos grasos de aceites vegetales determinados mediante CGL de muestras auténticas® (expresadas en
porcentaje del contenido total de dcidos grasos) (véase la Seccién 3.1 de la Norma) (Cont.)

Acidos Estearina Super- Acsite de Aceite de Aceite de  Aceitede Acsite de Aceite de Acsite de Aceite de Fatty acid  Aceitede Aceite de
grasos de pama’® oleinade colza coka(bajo  salvado cartamo cartamo sésamo ‘soya girasol girasol girasol de
palma? contenido  de arroz (acido (acido contenido
de acido (aceite de oleico alto) cleicoalto)  medio de
enlcico) arroz) écido oleico
Cc6:0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND C6:0 ND ND
cs.0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND C80 ND ND
c10:0 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND c100 ND ND
C12:0 0,105 0,1-05 ND ND ND-0,2 ND ND-0,2 ND ND-0,1 ND-0,1 Cc12:0 ND ND
C14:0 1,020 0515 ND-0,2 ND-0,2 ND-1,0 ND-0,2 ND-0,2 ND-0,1 ND-0,2 ND-0,2 C14:0 ND-0,1 ND-1
C16:0 480-740 300390 1560 2570 14-23 5380 3660 79120 8,0-135 5076 C16:0 2,650 4,055
C16:1 ND-0.2 ND-0,5 ND-3,0 ND-0,6 ND-0,5 ND-0,2 ND-0,2 ND-0,2 ND-0,2 ND-0,3 c16:1 ND-0,1 ND-0,05
c1r:0 ND-0,2 ND-0,1 ND-0,1 ND-03 ND ND-0,1 ND-0,1 ND-0,2 ND-0,1 ND-0,2 C17:0 ND-0,1 ND-0,05
Ci7:1 ND-0,1 ND ND-0,1 ND-0,3 ND ND-0,1 ND-0,1 ND-0,1 ND-0,1 ND-0,1 C171 ND-0,1 ND-0,06
C18:0 3,960 2845 0531 0830 0940 1929 1524 45867 2054 2,765 c18:0 2962 2150
c18:1 15,5-360 430495 80600 51,0-70,0 38-48 84-213 70,0-83,7 344455 17-30 14,0-39.4 c18:1 7590,7 431-711,8
cia:2 3,0-10,0 105150 11,0230 150-30,0 2142 67,8832 90199 369479 480-500 483740 C182 2,117 187453
c18:3 ND-0,5 0210 50-13,0 50140 0,129 ND-0,1 ND-12 0210 45110 ND-0,3 ci183 ND-0,3 ND-0,5
C20:0 ND-1,0 ND-0.4 ND-3,0 0212 ND-0.9 02-04 0306 0307 0,106 0,1-0,5 C20:0 0205 02-04
c20:1 ND-04 ND-0,2 3,0-150 0,143 ND-0,8 0,1-03 0105 ND-0,3 ND-0,5 ND-0,3 c20:1 0,1-0,5 0203
c20:2 ND ND ND-1,0 ND-0,1 ND ND ND ND ND-0,1 ND C20:2 ND ND
c22:0 ND02 ND02 ND-2,0 ND-0,6 ND-10  ND-1,0 ND-D4 NN-1,1 ND-0,7 0315 c20 0516 0,6-1,1
c22:1 ND ND >2,0-60,0 ND-20 ND ND-1,.8 ND-0,3 ND ND-0,3 ND-0,3 c2z1 ND-0,3 ND
C22:2 ND ND ND-2,0 ND-0,1 ND ND ND ND ND ND-0,3 Cc222 ND ND-0,09
C24:0 ND ND ND-2,0 ND-0,3 ND-0,6 ND-0,2 ND-0,3 ND-0,3 ND-0,5 ND-0,5 c24:0 ND-0,5 03-04
C24:1 ND ND ND-3,0 ND-0.4 ND ND-0,2 ND-0,3 ND ND ND C24:1 ND ND
ND - no detectable, definido como < 0,05% [1]

Es decir, la caracteristica segun la cual los aceites de girasol o cartamo o0 soya presentan
un contenido de acido oleico de por o menos el 52% del contenido de acidos grasos de la
composicidn de aceite vegetal no esta técnicamente sustentado y en consecuencia de ello
no existe posibilidad de obtener producto reclamado, cuando se elabora especificamente
con uno de los citados aceites, maxime cuando el producto es elaborado a partir de una
mezcla de 60% de un aceite de palmiste refinado, decolorado y desodorizado (“RBD”) con
40% de aceite de palma RBD -como lo revela la solicitud en el ejemplo 1-, puesto que la
composicidn cualicuantitativa de la mezcla inicial sefialada corresponde a:

1 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/en/?Ink=1&url=https%253A%252F %252Fworkspace.fao.org%252F sites%252F codex%252F Standards%252F CODEX%2BSTAN
%2B210-1999%252FCXS_210s.pdf
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Composicion de grasas combinadas interesterificada de la mezcla de 60% de un aceite de palmiste
refinado, decolorado y desodorizado (“RBD”) con 40% de aceite de palma RBD

C12:0- acido laurico 27.97%
C14:0 acido miristico 10.09%
C16:0- acido palmitico 21.9%
C18:0- acido estearico 34.21%
C18:1- acido oleico 0.87%
Otros 1.20%

De donde se concluye que el acido graso limitante para la elaboracion del producto final
reclamado corresponderia al acido oleico debido a que presenta un baja concentracion en
el mezcla inicial pero una alta concentracion en el producto final y como la unica fuente que
permitiria enriquecer la mezcla inicial hasta un rango entre 34% y 54%, es el aceite descrito
en la reivindicacion (1) como “el aceite en donde el acido oleico representa el 52% o mas
del contenido de acidos grasos de la composicion de aceite vegetal’ y este corresponde a
los aceites relacionados en el parrafo anterior.

Por lo que se advierte que la materia concedida no esta enteramente sustentada en la
descripcion y por lo anterior no cumple con los requisitos previos en el Articulo 30 de la
Decisién 486 de 2000 de la CAN, en consecuencia se requiere de la solicitante aclare
durante el tramite administrativo la situacion evidenciada -inconsistencia técnica-.

4.4. De la descripcion de la solicitud.

Asimismo, es oportuno sefalar que el articulo 28 de la Decision 486 de 2000 de la CAN
establece que “(...) La descripcion debera divulgar la invencion de manera suficientemente
clara y completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripcion de la invencion indicara el nombre
de la invencion e incluira la siguiente informacion:

a) el sector tecnologico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b) la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension y el
examen de la invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores
relativas a dicha tecnologia;

c) una descripcién de la invencion en términos que permitan la comprension del problema
técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias y eventuales
ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) una resena sobre los dibujos, cuando los hubiera;

e) una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la
practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos
pertinentes; y,

f) una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser susceptible
de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la naturaleza de la
invencion’.

y ademas en el numeral b) del Articulo 1 de la Decisién 689 de 2008 de la CAN se decidio
para el Articulo 28 de la Decision 486 de 2000 “(...) introducir especificaciones adicionales
relativas a las condiciones de divulgacion de la invencion, en el sentido de exigir al
Solicitante mayor claridad en la descripcion de la invencion y mayor suficiencia en dicha
divulgacion, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su
realizacion por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de
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experimentacion indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en
posesion de la invencion a la fecha de su presentacion.”

De donde se concluye que la descripcion inicial de la solicitud no es clara, detallada y
completa puesto que una persona normalmente versada en la materia técnica requeriria
para llevar a cabo la invencion de experimentacion indebida, toda vez que tendria que
excluir aquellas modalidades no funcionales que comprenden los aceites de girasol o
cartamo o soya, por lo tanto, la descripcion inicial no cumple con los requisitos establecidos
en el articulo 28 de la Decision 486 de 2000.

4.5. Del Examen de patentabilidad. Analisis de Novedad.

En lo que respecta al analisis del requisito de novedad de la materia reclamada se concluye
que en el estado de la técnica no existe un producto que presente las siguientes
caracteristicas técnicas esenciales de la materia reclamada:

Entre 0.01% y 2% de &cidos grasos trans, en funcion de una cantidad total de acidos grasos
en el CBS;

Entre 35% y 60% de contenido de acidos grasos saturados, en funcidn de la cantidad total
de acidos grasos en el CBS, donde el contenido de acidos grasos saturados del CBS
comprende:

- entre 8% y 16% de contenido de acido laurico,
- entre 2% y 6% de contenido de acido miristico,
- entre 9% y 15% de contenido de &cido palmitico, y
- entre 14% y 21% de contenido de acido estearico;

Entre 40% y 65% de contenido de acidos grasos insaturados, en funcion de la cantidad total
de acidos grasos en el CBS, donde el contenido de acidos grasos insaturados del CBS
comprende:

- entre 34% y 54% de contenido de acido oleico,
- entre 0.01% y 16% de contenido de acido linoleico,
- entre 0.01% y 8% de contenido de acido linolénico

Entre 30% y 55% de una mezcla de grasas hidrogenadas e interesterificadas de aceites
vegetales con acido laurico o sin acido laurico, en funcion del peso total del CBS, donde
dicha mezcla de grasas comprende:

- entre 50% y 65% de aceite de palmiste o sus fracciones y/o aceite de coco o0 sus
fracciones, en funcién del peso total de la mezcla de grasas,

- entre 35% y 50% de un aceite de palma o sus fracciones, en funcion del peso total de la
mezcla de grasas;

Entre 45% y 65% de una composicion de aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado,
en funcién del peso total del CBS, donde dicha composicion de aceite vegetal incluye uno
0 mas de los siguientes aceites: aceite de girasol, aceite de cartamo, aceite de colza de
bajo contenido de acido erucico, aceite de canola, aceite de soja, aceite de girasol de alto
contenido de acido oleico, aceite de cartamo de alto contenido de acido oleico, aceite de
colza de alto contenido de acido oleico, aceite de canola de alto contenido de acido oleico,
aceite de soja de alto contenido de acido oleico, fracciones de palma, aceite de palma
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hibrido, y aceite de oliva, donde el acido oleico representa el 52% o mas del contenido de
acidos grasos de la composicion de aceite vegetal; y

Entre 0.01% y 6% de una grasa estructurante que incluye uno o mas de los siguientes
aceites: aceite de soja completamente hidrogenado y aceite de palma completamente
hidrogenado, ni un procedimiento para su elaboracion. Por lo tanto, la materia reclamada
cumple el requisito de novedad.

4.6. Del Examen de patentabilidad. Analisis de nivel inventivo.

Sobre el analisis del requisito de nivel inventivo se advierte que en el examen preliminar de
patentabilidad de la solicitud comunicado mediante el Oficio N° 8683 del 23 de agosto de
2016 fueron considerados 6 documentos para afectar el nivel inventivo de la solicitud en 3
parejas documentales de la siguiente manera: D1y D2, D3y D4, y D5y D6.

Respecto a las ensefianzas de los documentos citados se evidencia que el documento D1
hace referencia a alternativas de manteca de cacao (CBAs) como: equivalentes de manteca
de cacao (CBEs), sustitutos de manteca de cacao (CBSs), reemplazante de manteca de
cacao (CBRs) y sus mezclas. Asimismo, el antecedente revela los aceites empleados para
elaborar las diferentes alternativas de manteca de cacao (Pag. 74, tabla 2) y ademas las
composiciones cualicuantitativas de las algunas alternativas de manteca de cacao (Pag.
87, tabla 23). Por lo que el documento D1 pertenece al campo técnico particular de la
materia reclamada y ademas anticipa multiples caracteristicas de la materia reclamada, es
decir, la anterioridad es estado de la técnica relevante para la evaluacion del requisito de
nivel inventivo, sin embargo, es oportuno sefialar que el antecedente no revela
caracteristicas técnicas esenciales de la materia reclamada como: el uso de un aceite con
alto contenido de acido oleico ni de la presencia de una grasa estructurante proveniente de
un aceite de soja completamente hidrogenado y/o aceite de palma completamente
hidrogenado.

Ahora bien, con relacion a los documentos D2 y D3 estos revelan composiciones de
manteca de karite y su perfil de acidos grasos, sin embargo, los documentos no resultan
relevantes para la evaluacién de nivel inventivo puesto que no hacen referencia a
equivalentes o remplazantes o alternativas de manteca de cacao y por lo tanto no
pertenecen al campo técnico particular de la materia reclamada.

Con relacién al documento D4 este revela aceites y grasas usados en productos con bajo
contenido de grasas trans, sin embargo, sus ensefianzas no resultan relevante para la
evaluacion de nivel inventivo puesto que no hace referencia a equivalentes o sustitutos o
remplazantes o alternativas de manteca de cacao y por lo tanto no pertenecen al campo
técnico particular de la materia reclamada.

Por ultimo, los documentos D5 y D6 aunque hacen referencia a un chocolate que
comprende las alternativas de manteca de cacao (CBAs), puesto que la materia que hacia
referencia a este tipo de productos fue retirada del capitulo reivindicatorio en virtud a la
objecidn presentada en el Oficio N° 8683 del 23 de agosto de 2016, sus ensefianzas ya no
resultan relevantes para afectar el requisito de nivel inventivo de la materia reclamada
actualmente.

Por lo que este Despacho reitera que el estado de la técnica citado en el examen preliminar
de patentabilidad tal y como fue concluido en el examen definitivo para la solicitud no
permite desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la materia concedida, sin embargo,
este Despacho también encuentra que en el estado de la técnica para la solicitud se
encuentran multiples documentos estrechamente relacionados con la materia reclamada
que eventualmente al ser combinados sus ensefianzas podrian desvirtuar el nivel inventivo
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de la solicitud 23451 por lo que se requiere que se practique un nuevo examen de
patentabilidad para que se evalué de manera completa el estado de la técnica pertinente
para la solicitud en estudio.

4.7. Respecto a los argumentos especificos expuesto por la sociedad recurrente.

Respecto a las afirmaciones de la recurrente segun las cuales:

— %(...) la industria maneja amplios rangos de mezclas de dos o mas aceites o grasas. La
Unica incompatibilidad entre aceites y grasas esta relacionada con manteca de cacao
pero que no es objeto de la presente patente; el resto de aceites y grasas no tienen
restriccion en cuanto a proporciones en mezclas”;

— %(...) que la parte opositora conoce ampliamente la practica de mezclas de aceites y
puede identificar facilmente si la una mezcla ya existe en el mercado, si es obvia, 0 si
se deriva de manera evidente de lo conocido en el estado de la técnica”;

— %...) la mezcla de aceites empleada para elaborar el CBS y su método de fabricacion
son aplicadas desde afios atras a la fecha por la industria de aceites y grasas”;

— %(...) la dinamica de la industria de aceites y grasas la realizacion de mezclas de aceites
ya sean interesterificadas y/o hidrogenados y/o refinados de dos o mas aceites de
acuerdo a disponibilidad de los aceites en el mercado y requerimiento de los diferentes
clientes de la industria de alimentos, dan como resultado un sin numeros de posibles
mezclas que no se encuentran documentadas en articulos o bibliografia que permitan
soportar la presente oposicion a una patente de este producto”,

— %(...) es un conocimiento propio de la industria que la misma experticia lo brinda y en
esa misma linea se llega a las proporciones de las mezclas con diferentes materias
primas grasas. Cada mezcla de aceite o grasa presenta caracteristicas fisicoquimicas
particulares como punto de fusion, cantidad de grasas solidas y su correspondiente
composicion de acidos grasos que aportan la funcionalidad en la aplicacion de
diferentes formulaciones de alimentos”;

— “(...) la patente otorgada la sequimos considerando un desarrollo de producto (CBS)
debido a que la mezcla de la patente se fabrica por lo menos hace 16 afios 0 mas: 60%
de aceite de Palmiste RBD con 40% de aceite de Palma RBD la cual se hidrogena
completamente y se interesterifica. Esta mezcla como se puede deducir es 100%
vegetal y se anexa la "Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas
grasas, documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la produccion de
esta mezcla. Para aclarar en el documento anexo aparece las siglas PO: Aceite de
Palma y PK: Aceite de Palmiste”;

— %...) En la presente patente no se argumenta ninguna tecnologia diferente a
Hidrogenacion, interesterificacion y una simple mezcla. Tampoco en cuanto a un
procedimiento inventivo que disminuya los acidos grasos saturados que el de adicionar
un aceite liquido o insaturado” y

— %(...) los sucedaneos de manteca de cacao conocidos desde antes de la prioridad de la
solicitud en referencia y de su propio conocimiento”

2: “DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO PARA PRODUCCION DE SUSTITUTO DE MANTECA DE
CACAO POR PROCESO DE INTERESTERIFICACION?”, con fecha de publicacién junio de 2010

3: “TAG Composition and Solid Fat Content of Palm QOil, Sunflower Qil, and Palm Kernel Olein Blends
Before and After Chemical Interesterification”, con fecha de publicaciéon noviembre de 2002

4: “Production of Cocoa Butter-like Fats by the Lipase-Catalyzed Interesterification of Palm Oil and
Hydrogenated Soybean Oil”, con fecha de publicacion diciembre de 2003

5: Yamada, K., Ibuki, M., McBrayer, T. Cocoa Butter, Cocoa Butter Equivalents and Cocoa Butter Replacers,
in Healthful Lipids, editores Akoh, C.C. — Lai, O. AOCS Press con fecha de publicacion 2005.
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Se advierte que la sociedad recurrente no aporta pruebas documentales que comprueben
que para la fecha de la invencion, es decir el 09 de marzo de 2012 la materia reclamada
era obvia a la luz de las ensefianzas de una pareja documental publica y aunque muchas
de las anteriores afirmaciones pueden ser precisas dentro del ambito de la industria de los
aceites y grasas ante la falta de evidencias técnicas ninguna de estas se puede considerar
un indicio de la falta de nivel inventivo de la solicitud, puesto que los mismos estan definidos
como:

“Agregar etapas conocidas en procesos o colocacion de aparatos conocidos, funcionando
Sin alteracion y sin efecto inesperado (yuxtaposicion).

- Extrapolacion simple y directa de hechos conocidos.

- Cambio de tamario, forma o proporcion, obtenido mediante ensayo pero sin efecto
inesperado.

- Intercambio de material por otro analogo conocido.

- Uso de equivalentes técnicos conocidos y seleccion entre un numero de posibilidades
conocidas sin ningun efecto inesperado, dado que el resultado obtenido podria ser previsto
por la persona normalmente versada en la materia.

- Equivalentes conocidos.
- La simple seleccion de alternativas igualmente probables.

- Simple reemplazo de una caracteristica técnica por otra, que es obvio para la persona
normalmente versada en la materia Por ejemplo: reemplazar el material de una estructura
de aluminio por otro material que no aporta una ventaja significativa.

- Simple sustitucién de un compuesto, para formar una nueva combinacion sinérgica de dos
compuestos especificos, en lugar de una combinacion sinérgica de dos categorias de
compuestos previamente conocida”®l. Por lo que sugiere a la sociedad recurrente aportar
pruebas documentales publicas antes del 09 de marzo de 2012, que sustenten sus
afirmaciones y de esta manera puedan ser consideradas como indicios para la evaluacion
de nivel inventivo para la solicitud en estudio.

Ahora bien, con relacion a su afirmacion segun la cual “(...) con la adicion del aceite de
girasol alto oleico es obvio la disminucion de los acidos grasos saturados en el producto
resultante CBS y este método de adicionar a una grasa sdlida un aceite liquido es una
practica comun de la industria de aceites y grasas para disminuir los acidos grasos
saturados, resultando varias mezclas que hacen parte de formulacion para varios productos
como los sucedaneos, helados, margarinas, cremas, productos horneados, efc...” este
Despacho encuentra que la que la misma es precisa y que ademas resulta relevante para
la evaluacion del requisito de nivel inventivo puesto que corresponde al objeto técnico de la
solicitud, por lo que se hace necesario evaluar este indicio de falta de nivel inventivo en la
etapa procedimental correspondiente.

4.8. Respecto a los argumentos especificos de la sociedad solicitante.
— “(...) la presente invencion tiene como caracteristica principal un contenido bajo de

saturados (35-60%) que resulta novedoso e inventivo frente a un sustituto de manteca
de cacao estandar del tipo CBS, que normalmente contiene mas del 90% de saturados

6: Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial
de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Afio 2004. Disponible en
http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.
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provenientes de procesos de hidrogenacion”

Respecto a la afirmacién anterior se advierte que la caracteristica sefalada por si mismo
no resulta novedosa ni inventiva, por lo que es necesario que se la materia reclamada se
evalué en su conjunto, puesto que en el estado de la técnica para la invencion ya se
conocian procedimientos para la produccién de un sustituto de manteca de cacao por un
proceso de interesterificacion que se caracterizaba por una mezcla de aceite de coco o de
palmiste con aceite de palma y algodoén, era sometida de manera consecutiva a las etapas
de hidrogenacion, interesterificacion, post-blanqueo, filtracién y deodorizacionl’], de manera
similar al procedimiento descrito en la solicitud para la elaboracion (antes de la etapa de
mezcla con la grasa estructura), es decir, el producto intermedio conocido en el estado de
la técnica presentaria un contenido de saturados similar o cercano al porcentaje de la
solicitud.

— %(...) a la opositora que el apartado citado justamente aclara que la invencion protegida
por patente se refiere a sustitutos de manteca de cacao (CBSs) y no a equivalentes de
cacao (CBEs) que son conocidos por presentar una gran parecido tanto en su
composicion quimica (acidos grasos y triglicéridos) como en su comportamiento térmico
con la manteca de cacao”.

Con relacion a esta apreciacion es oportuno sefalar que de acuerdo con la Decisidon 486
de 2000 de la CAN en Colombia por medio de patente de invencidn se protegen unicamente
productos y procedimientos, por lo anterior, el uso como sustitutos de manteca de cacao
(CBSs) o equivalentes de cacao (CBEs) o equivalentes técnicos de no se puede proteger
por medio del sistema de patentes.

— %...) mi representado aclaré6 que los rangos citados por la opositora y que son
caracteristicos de la invencion corresponden a un disefio que genera funcionalidad en
textura, brillo y velocidad de cristalizacion adecuada para la aplicacion de recubrimiento
y cristalizacion en los tuneles de frio. En este sentido, la definicién con tales porcentajes
representa una restriccion exclusiva del objeto de la materia reclamada, lo cual permite
distinguir la invencion de composiciones y productos divulgas en el estado de la técnica
anterior.”

A propdsito a los efectos técnicos atribuidos a la materia reclamada se advierte que ante la
existencia de modalidades no funcionales en los capitulos descriptivo y reivindicatorio, el
efecto descrito para el conjunto de modalidades reclamada no se puede considerar como
sustentado. En el mismo sentido, resulta oportuno sefialar que la eliminacion de
modalidades no funcionales en una solicitud de patente corresponde a una ampliacion de
la materia inicialmente divulgada.

— “(...) la opositora se limita a realizar afirmaciones y describir de manera superficial el
documento citado, pero no presenta argumentos concretos para afectar Ila
patentabilidad de la presente invencion puesto que no realiza una comparacion de las
similitudes y diferencias concretas con las caracteristicas técnicas de la invencion... en
el caso de la presente invencion, el sucedaneo de manteca de cacao reclamado se
encuentra definido por todos sus componentes (acidos grasos trans, acidos grasos
saturados, acidos grasos insaturados, grasas hidrogenadas e interesterificadas de
aceites vegetales, aceite vegetal monoinsaturado y/o poliinsaturado y estructurante) y
sus respectivas proporciones (...)

A partir de una comparacion directa del documento proporcionado por la opositora y la
materia reclamada, resulta claro que dicho documento no divulga todas y cada una de

7: http://portal.aniame.com/articulo_230.shtml
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las caracteristicas del sucedaneo de manteca de cacao reclamado (componentes y
proporciones), ya que dicho documento se limita a describir una “tipica formulacion de
capa de alta calidad tipo leche usando CBS laurico pero no proporciona la composicion
del citado CBS laurico’.

(...) La opositora adicionalmente afirma que el producto patentado es conocido y de
hecho se fabrica hace por lo menos 16 arios, tal como se evidencia en el documento
“Especificaciones de aceites desodorizados para uso en mezclas grasas” (ver pagina 8
del PDF ajunto), documento técnico de la parte opositora, donde se soporta la
produccion de esta mezcla. Finalmente aclara que en dicho documento aparecen las
siglas PO: Aceite de Palma y PK: Aceite de Palmiste.

(...) aclarar que parte importante de la invencion y novedad se relacionan con la
capacidad de la base grasa de cristalizar con similar velocidad que un CBS de nivel
estandar de saturados en un tunel de frio y generar una cubierta de textura adecuada
para aplicaciones de recubrimiento de productos panificados. Lo anterior, no se ensefia
ni divulga en ninguno de los articulos relacionados en la oposicion ni en los encontrados
dentro del estado de arte estudiado en el momento de la invencion”

Sobre los anteriores argumentos se advierte que le asiste razdn a la solicitante puesto que
la sociedad opositora realiza afirmaciones sin aportar pruebas documentales que
comprueben que para la fecha de la invencion, es decir el 09 de marzo de 2012 la materia
reclamada era obvia a la luz de las ensefianzas de una pareja documental publica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisiéon contenida en la Resolucion 80992 del 14 de
diciembre de 2017, por medio de la cual se otorgd una patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO : Enviar el expediente a la etapa procedimental correspondiente, para
que se disponga lo relacionado con la practica del examen de patentabilidad previsto en el
articulo 45 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al
solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resoluciéon a la sociedad
opositora C.I. SIGRA S.A., y a la sociedad solicitante TEAM FOODS COLOMBIA S.A,,
advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa
de revision.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 27 de enero deRfi#fdo digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W 9 GONZALEZ
Fecha: 2020.01.28

SI.IPERIN#DII]EE:TI?I;?ERIEDITI;]U:?I:‘I?YLEEDHERIZII] 1 7 06 24 COT
Razoén: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,
Colombia.
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