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P-2020/11529

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2020/0002569
Solicitud de patente a nombre de CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad CORN
PRODUCTS DEVELOPMENT, INC, domiciliada en Illinois, Estados Unidos de América,
respectivamente, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.
13971 notificado electronicamente el 22 de agosto 2023, relacionado con los
requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente
informacién:

1. Claridad y concision

Indica el examinador que “las reivindicaciones 12 a 18 no se encuentran enteramente
sustentadas en la descripcién porque alli no se presenté evidencia del desarrollo de un
producto comestible”.

En este sentido, la descripcidon de la presente solicitud indica que "Esta especificacion
describe jarabes de maltosa, comestibles que comprenden los jarabes y el proceso para
elaborarlos”. (...) "En una modalidad el jarabe de maltosa se usa en un comestible que
comprende el jarabe de maltosa y un segundo ingrediente comestible”. (...) “"En
modalidades los jarabes de maltosa se usan para elaborar comestibles. En otra
modalidad el comestible es un producto alimenticio. En aun otra modalidad el
comestible es una bebida. En aun otra modalidad el comestible se fermenta. En aun
otra modalidad, el comestible se fermenta y comprende etanol. En aun otra modalidad,
el comestible es una cerveza o bebida de malta fermentada. En aun otra modalidad el
comestible comprende un jarabe de maltosa y otro ingrediente comestible”. (...)

Como puede verse, existe evidencia que la presente solicitud desarrolla un producto
comestible con los jarabes de maltosa.
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Por lo tanto, las reivindicaciones 12 a 18, se encuentran soportadas en la descripcion.

2. Descripcion

Indica el Examinador que la descripcion no divulga la invencién de manera
suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda
ejecutarla

En este sentido pedimos tener en cuenta que el problema técnico planteado en la
solicitud trata sobre proporcionar un método para obtener un jarabe de maltosa con un
comportamiento reoldgico especial, en el cual es deseable obtener un jarabe de
menor viscosidad, pero con el mismo contenido de sdélidos. De hecho, el
solicitante cumplié a cabalidad este objetivo y lo demostrd, obteniendo un jarabe que
tiene un comportamiento de viscosidad progresivamente mas bajo con la temperatura,
cuando se compara con el estado de la técnica conocido.

Este jarabe obtenido de la presente invencidn tiene una viscosidad a 40°C, un 65% mas
baja que la del arte previo, tal y como se muestra en la figura 1. La viscosidad inicial
del jarabe del arte previo comienza a 20000 cP, mientras que en la presente invencion
comienza a 7000 cP, un valor a todas luces sustancial y significativamente distinto.
También, se encontrd que dicha relacion entre la viscosidad y temperatura siguen un
comportamiento progresivo a la baja hasta llegar a menos de los 1000 cP, como se
muestra en la tabla 1 y figura 1 que hacen parte de la descripcidon originalmente
presentada. La amplitud del concepto inventivo que el solicitante plasmdé en la
descripcion, no puede ser impedimento para asumir que hay una falta de sustento y de
explicacion detallada en la descripcion. El solicitante detalld las condiciones basicas y
esenciales para llevar a cabo dicho método, condiciones y detalles que estan plasmados
en las reivindicaciones que acompafian este escrito. Por lo que, la relacidn entre dichas
condiciones de ejecucion plasmadas y los datos técnicos concluyentes de la viscosidad
obtenida, son prueba de la suficiencia de la presente descripcién. Otras condiciones
adicionales, son perfectamente conocidas por la persona normalmente versada en la
materia, y no se necesitarian “cantidad excesiva e injustificada de ensayos”.

La descripcidon brinda la informacion acerca del producto a obtener: un jarabe de
maltosa entre 42-50%, la secuencia de etapas para obtenerlo, que son esencialmente
dos (2), detalla y limita las enzimas que debe tener la mezcla de polisacaridos y varias
condiciones de ejecucion, tales como la temperatura 90-110°C, pH entre 6.0 y 7.0,
modo de calentamiento (Véase, por ejemplos las paginas 4 y 5). De tal manera que,
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conociendo estas etapas y condiciones, seria posible que dicha persona elija ciertos
puntos especificos, por ejemplo un valor de temperatura de 90°C y un pH de 6.0 para
llevar a cabo ensayos que estarian dentro de la informacién consignada en la
descripcion, por lo que no son ensayos fuera del concepto inventivo, y por lo tanto,
dicha informacion es suficiente para llevar a cabo la invencion.

Asi las cosas, se desea llamar la atencién del examinador sobre el hecho que la materia
reclamada ha sido lo suficientemente limitada a reflejar la solucion de dicho problema
técnico planteado, que se basa en un proceso para obtener un jarabe, no cualquier
jarabe sino un jarabe que tenga entre 42% y 50% de maltosa, con las etapas esenciales
y condiciones de ejecucién requeridas para obtener el jarabe de maltosa con un
comportamiento reoldgico de viscosidad especial y diferente al del estado de la técnica.
De modo que la materia divulgada en el nuevo capitulo reivindicatorio esta
completamente sustentada en la descripcion inicialmente presentada. La descripcion
brinda los detalles esenciales para llevar a cabo el método reclamado, incluyendo la
Figura 1. La persona normalmente versada en la materia sabria a qué condiciones
adicionales se llevaria a cabo una etapa de licuefaccién o sacarificacion, sabiendo de
antemano las condiciones reclamadas. Asi, las condiciones que permiten ejecutar el
método de la presente invencidn estan dadas en las reivindicaciones.

Adicionalmente, tal como establece la Guia para el Examen de Solicitudes de Patente
de Invencién y Modelo de Utilidad, empleado por su Despacho para el analisis de las
solicitudes (ver pagina 93):

“La invencion puede estar suficientemente descrita si se aporta: - Un _sdlo
ejemplo o un numero razonable de ejemplos, modos de realizacion alternativos
0 variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la

materia para qgue, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en

practica la invencion en toda el area reivindicada y no sdélo algunas especies
particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso,
la presentacién de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la
invencion no sera condicion necesaria para la suficiencia, siempre y cuando
dichas especies se mencionen en la descripcion”. (el énfasis es nuestro)

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse que la informaciéon contenida en la
Descripcion se suma a los conocimientos generales de una persona del oficio
normalmente versada en la materia. En el presente caso, dicha persona encuentra
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suficiente informacién y soporte para la materia reivindicada y por tanto, puede
reproducirla y ejecutar la invencion sin problema.

3. Novedad

El examinador establece que las reivindicaciones 1-4 carecen de novedad a la luz de las
ensefianzas del documento EP1980614 (D3).

A este respecto, me permito decir que el articulo 16 de la Decisidn 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
indicada, la invencién no se considera como nueva si esta "comprendida” en el estado
de la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y
no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion estd comprendida en el estado de la técnica, especificamente en forma
individual en el documento D1 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia
reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la novedad
debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invencidon en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en
cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y

- Que la invencién en cuestion puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencidon con
sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en
estudio.

En cuanto a esta objecion, se llama la atencidon que contrario a la opinidon del
examinador, nada en el documento D3 revela que las condiciones de la etapa de
licuefaccién, es decir, que esta operacion unitaria se lleva a cabo hasta que la mezcla
comprenda polisacaridos con un equivalente de dextrosa (DE) entre 10 y 25.
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El examinador menciona que dicha caracteristica es revelada en D3 (sin hacer referencia
a la parte especifica de dicho documento); no obstante, al realizar una revisién detalla
de dicho arte previo, solo se encuentra que este revela que:

[0090] La hidrdlisis parcial del almidén precursor utilizando alfa-amilasa proporciona una
descomposicion inicial de las moléculas de almidén hidrolizando los enlaces alfa-(1 4)
internos. En aplicaciones comerciales, la hidrélisis inicial utilizando alfa-amilasa se realiza
a una temperatura de aproximadamente 105 °C. Se procesa una concentraciéon muy alta
de almidoén, normalmente entre un 30% y un 40% de soélidos. La hidrdlisis inicial se lleva
a cabo habitualmente durante cinco minutos a esta temperatura elevada. Luego, el
almidon parcialmente hidrolizado se puede transferir a un segundo tanque e incubar
durante aproximadamente una hora a una temperatura de 85° a 90°C para obtener un
equivalente de dextrosa (D.E.) de 10 a 15. (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, se considera que el proceso para obtener un jarabe de maltosa reclamado
es novedoso y por lo tanto cumple con las Disposiciones del Articulo 16 de la Decision
486.

De manera, analoga, el jarabe de la reivindicacidon 7, que recita: “Un jarabe de maltosa
que comprende entre 42% y 50% de maltosa elaborado mediante el proceso de las
reivindicaciones 1 a 8, 18 a 20.”, también se considera nuevo porque su proceso de
elaboracién es nuevo.

Igualmente, el comestible de la reivindicacion 12 y sus dependientes, que recita “Un
comestible que comprende el jarabe de maltosa de cualquiera de las reivindicaciones 7
a 11 y un segundo ingrediente comestible”, también se considera nuevo porque el
proceso de elaboracion del jarabe de maltosa es nuevo.

En vista de lo anterior, el pliego reivindicatorio en tramite que comprende 20
reivindicaciones es nuevo en vista de D3, cumpliendo asi con los requerimientos
establecidos en el Articulo 16 de la Decision 486.

4. Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las reivindicaciones 2 a6y 8 a 10

carecen de nivel inventivo a la luz de las ensefianzas descritas en el documento
EP1980614 (D3) en combinacion con el documento US2011061645 (D4).
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En este sentido, hacemos notar que el Articulo 18 de la Decisién 486/00 determina que
“una invencidén tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. (El subrayado es
nuestro).

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencién y establecer como ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencion analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido
obvia para una persona versada en la materia.

El examinador indica que la unica diferencia de la invencidn con la reivindicacion 2
consiste en que se definen las condiciones de la etapa de licuefaccién afadiendo un
acido a la mezcla de almidén en una cantidad de 0,01 a 0,04 meg/mL e hidrolizando
la mezcla de almiddn a una temperatura entre 130°C y 150°C.

Asi mismo, el examinador enfatiza que “la hidrdlisis acida en un proceso de licuefaccion
de azlcares ya esta divulgada en el documento D4 el cual se refiere de manera
particular a un proceso para producir un jarabe de azucar reducido”.

En cuanto al documento D3, se solicita tener en cuenta que si bien la hidrélisis acida es
una etapa que se puede practicar en el campo tecnoldgico, es simplemente una de las
muchas opciones disponibles para la persona normalmente experta en la técnica. No
existe ninglin motivo para que esa persona opte por esa opcidn concreta, y la maxime
teniendo en cuenta los pasos previos que conducen a ella.

Por su parte, el documento D4 requiere agregar una cantidad especifica de acido a una
mezcla de almidoén, para realizar la hidrélisis a una temperatura entre 130-150°C. El
documento D4 se diferencia al menos en dos aspectos. Primero, describe un proceso
gue especifica la adicion de un acido hasta que se alcanza un cierto pH, mientras que
la presente solicitud especifica una cantidad especifica de acido. En segundo lugar, los
pasos de licuefaccién de D4 se realizan a una temperatura diferente. En conjunto, D4
proporciona una etapa de licuefaccion que carece de todos los elementos de la invencién
reivindicada.

clarkemodet.com



Carrera 11 No. 86-53, Piso 3

Edificio Segovia
Clarke + 110221 Bogota, Colombia

T(+57) 1618 10 88
MOdet F (+57) 1 635 08 24

Especificamente, entre las modalidades susceptibles de proteccién a las que tiene
derecho el solicitante, se incluye que cuando se lleva a cabo la licuefaccidén en presencia
de una alfa-amilasa termoestable, se podria llevar a cabo la reaccién a una temperatura
de 90°C a 110°C, o en un solo calentamiento o doble calentamiento. Es decir, a estas
varias condiciones siempre que la mezcla comprenda polisacaridos en un equivalente
de dextrosa entre 10 a 25. Asi como se encuentra en la descripcion de la presente
solicitud: “En una modalidad adicional, la alfa-amilasa se mezcla con la mezcla acuosa
de almiddn en una cantidad de 0,05 a 0,80 g de enzima por kg de almiddn, en una base
seca. En otras modalidades adicionales, la reaccién se produce a temperaturas que
varian de 90 °C a 110 °C. En aun otras modalidades los rangos de pH varian de 6,0 a
7,0. En aun otra modalidad adicional, la licuefaccion usa una alfa-amilasa que es
termoestable a las temperaturas usadas para gelatinizar el almidon (p. €j., mayor que
100 °C y, tipicamente, entre 100 °C y 160 °C). La etapa de licuefaccion enzimatica
puede producirse una vez o mas de una vez para garantizar que el almiddn se gelatinice
suficientemente antes de someterlo a sacarificacion. En una modalidad, la licuefaccion
comprende usar una sola dosis y un solo ciclo de calentamiento (una “licuefaccion de
un solo calentamiento/una sola dosificacion enzimatica”). En otra modalidad, la etapa
de licuefaccion usa el doble de dosis de enzima afadida durante las etapas de
calentamiento del plato”. Se encuentra que la viscosidad del jarabe con respecto a la
temperatura de 40 hasta los 80°C, disminuye, como se ve en la siguiente figura 1:

VISCOSIDAD cp

TEMPERATURA °C

0-JARABE DE MALTOSA DE LA TECNICAANTERIOR
X-MODALIDAD ILUSTRATIVA DEL JARABE DE MALTOSA DESCRITO

FIGURA 1
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En este sentido, y siguiendo la Guia para examen de solicitudes de patente de esta
Superintendencia, la presente invencion tal y como se encuentra definida en las
reivindicaciones 1 a 20, tiene diferencias con el estado del arte que no son obvias ante
ninguna anterioridad, y por lo tanto implicaron un nivel inventivo durante su desarrollo,
por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva segun las disposiciones de
los articulos 14, 16 y 18 de la Decisién 486.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 28 y 30 de la
Decisién 486; y

i) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D3 y D4, cumpliendo asi
con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decision 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de
patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los
requerimientos de la Decision 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicaciéon al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucidn Nacional.

Sefora Directora,

CCA%MMTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CS]J

notificaciones@clarkemodet.com.co
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