Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 88927

Ref. Expediente N° NC2020/0006844

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 21071 de 26 de abril de 2024, la Superintendencia de
Industria y Comercio deneg6 patente de invencion a la creacion denominada:
“COMPOSICION Y METODO PARA COMPUESTOS GERMINATIVOS EN
PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PROBIOTICAS PARA CONSUMO
HUMANO?”, con fundamento en el articulo 48 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, al considerar que la materia reclamada no era clara y no presenta
nivel inventivo.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de junio de 2024 con el N°
NC2024/0007484, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, NCH
CORPORATION, interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucion con
fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

De la modificacion al capitulo reivindicatorio.

En primer lugar, la sociedad recurrente hace un recuento de la actuacién administrativa
e indica que presenta un nuevo capitulo reivindicatorio en las que las reivindicaciones
gue hace referencia a una composicibn se eliminan, dejando Unicamente las
reivindicaciones de procedimiento. Sobre el particular, menciona que:

(...) La anterior reivindicacion 13 del método se ha modificado y pasa a ser la
reivindicacion independiente 1, e indica que la composicion en polvo o sélida comprende
cloruro de potasio [apartado €)] y, cuando el producto alimenticio o bebida es sopa, un
osmoprotector [apartado f)] (que es opcional para los otros tipos de productos
alimenticios o bebidas). Esta reivindicacion se ha modificado, ademas, para indicar un
rango de temperatura de 65 a 100 °C y dejar macerar la mezcla durante 2 a 10 minutos
para formar la composicion probiodtica antes de consumirla.

Esto se incluye para aclarar que el liquido que comprende agua y la composicién sélida
0 en polvo (esporas de bacterias y germinantes de nutrientes) se mezclan, se calientan
dentro del rango de temperatura y se dejan reposar durante un periodo de tiempo antes
de consumirse (en otras palabras, la composicion de alimento o bebida probiética
reivindicada no puede consumirse como componentes/ingredientes separados ni
formarse en el estbmago del usuario).

Frente a esta modificacion, argumenta que las modificaciones no amplian la materia
originalmente divulgada y cumplen el articulo 34 de la Decisién 486.

Péagina 1 de 15

porte es fundamental,
al usar me
mos con el medio ambiente

canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccidn: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00
www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co —

s papel contribui-

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes Q



Superintendencia de
Industria y Comercio

Resolucion N° 88927
Ref. Expediente N° NC2020/0006844

Del nivel inventivo de la solicitud

Con respecto a los requisitos de patentabilidad, afirma que nuevo capitulo reivindicatorio
es claro, nuevo y posee nivel inventivo. Enseguida, trae a colacion la Interpretacion
Prejudicial N° 475-1P-2022 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y argumenta
gue los siguientes elementos que aportan nivel inventivo a la invencion definida en la
reivindicacion 1, asi:

De las diferencias técnicas

Respecto a la etapa de calentamiento de esporas y germinantes de nutrientes sefala
que:

(...) La Oficina parece estar de acuerdo con nuestros argumentos anteriores de que D1
no _ensefa ni sugiere el método de la reivindicacion 1 [antes reivindicaciéon 13] con
calentamiento de las esporas de Bacillus combinadas con los ingredientes germinantes
de nutrientes al rango reclamado de 65-100 °C.

La Oficina se basa en la ensefianza del agua hirviendo en el Ejemplo 1 de D2 para
rechazar la reivindicacion 13 [nueva reivindicacion 1]. Sin embargo, D2 no ensefia ni
sugiere agregar agua hirviendo a las esporas de Bacillus combinadas con ingredientes
germinantes de nutrientes como se afirma.

Mas bien, el Ejemplo 1 de D2 (que es la Unica ensefianza sobre la ebullicién en D2)
ensefia cdmo agregar agua hirviendo a cuatro juegos de bolsitas, ninguna de las cuales
incluye esporas de Bacillus (o cualquier otra espora de bacteria probiotica).

(..)

El probidtico del Ejemplo 1 de D2 esta en una “capsula” que el usuario ingiere. No hay
ensefianza ni sugerencia en D2 sobre calentar la capsula de probidtico antes de ser
consumida por el usuario. Tampoco hay ninguna ensefianza o sugerencia en D2 de
calentar ninguna bacteria probiética con ingredientes germinadores de nutrientes como
se afirma justo antes de consumir las bacterias probioticas.

Entonces, D2 (sic) no ensefia ni sugiere ningun calentamiento de una composicion
probidtica antes del consumo humano, como se revela en la reivindicacion 1.

(..)

De manera similar, la referencia a liquidos en el parrafo 131 en D2 no ensefia ni sugiere
combinar agua con esporas de Bacillus e ingredientes germinantes de nutrientes y
calentar a un rango de 65-100 °C como se afirma.

Con relacion a la presencia de la Ectoina manifiesta que:

(...) La Oficina afirma que la ectoina (sic) es un metabolito de Bacillus subtilis (sic) vy,
por tanto, se encuentra implicitamente en D1.

La reivindicacion 1 [antigua reivindicacion 13] requiere que el osmoprotector
(especificamente ectoina en la nueva reivindicacion 3) sea en forma de polvo o sélido
antes de mezclarlo con el liquido que comprende agua.

La Oficina no ha sefialado nada en D1 o D2 u otra informacion conocida en la técnica
gue sugiera una composicion que comprenda una forma en polvo/sélida de ectoina (u
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otro osmoprotector), ni un metabolito de bacterias que indique la forma en polvo/sdlida
especifica reivindicada.

Una forma sdélida o en polvo de la composicién que comprende las esporas de Bacillus
y los ingredientes germinantes de nutrientes permite que las esporas permanezcan en
forma de esporas y no germinen prematuramente durante el almacenamiento.

Del efecto técnico
La sociedad recurrente menciona que:

(...) Los inventores encontraron que la combinacion especifica de ingredientes
germinantes de nutrientes y el rango de temperatura de calentamiento reivindicado en
la reivindicacion 1 [antigua reivindicacion 13] dio como resultado mejoras significativas
en la eficiencia de la germinacidn y el tiempo hasta un crecimiento vegetativo sustancial.

Ademas, observaron que estas mejoras proporcionan un beneficio distintivo para los
probidticos que consumen los humanos.

Ademas, en el escrito de recurso se sefiala que el método proporciona beneficios
inesperados, como mejor germinacién de esporas en intestino delgado, apoyados en
declaracion de experto (Gabriel F.K. Everett), segun la cual:

(...) cuando se usa en un producto alimenticio o bebida, es importante que las esporas
germinen en el momento de la ingestion o préximo al mismo, pero que no se desarrollen
completamente sino hasta convertirse en bacterias vegetativas hasta que lleguen al
intestino delgado. Teniendo las bacterias todavia en estado de esporas activadas
(donde ha comenzado la germinacion, pero que no son completamente vegetativas)
ayuda a las bacterias a sobrevivir en el estbmago (que es muy acido) para llegar al
intestino delgado, donde se vuelven vegetativas y son Utiles como probiéticos.

Sin el uso de nutrientes germinantes segun la reivindicacion 1, es posible que las
esporas no germinen lo suficientemente pronto como para volverse vegetativas en el
intestino delgado, donde son (tiles.

Ademads, si se vuelven completamente vegetativas antes de ser consumidas, no
sobrevivirdn al estbmago o seran obligadas a regresar a un estado de espora en el
estdbmago. De cualquier manera, no alcanzarian un estado vegetativo en los intestinos
y no aportarian ningun beneficio probiético.

(...)
Entonces, teniendo en cuenta la tabla comparativa contenida en las paginas 4 y 5 de la
Resolucion No. 21071 de 2024, son mas las caracteristicas esenciales diferentes de la

invencién solicitada con respecto a aquellas de los documentos encontrados en el
estado de la técnica D1y D2.

Solucién al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica
La sociedad recurrente argumenta que:

(...) el examinador no demostro, tal y como indica el procedimiento, “...que la invenciéon
carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invencion definida por
las reivindicaciones y el estado de la técnica mas cercano”, tampoco prob6 que una
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persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir un polvo a
mezclar con el liquido que puede ser un alimento o bebida seleccionado de entre té,
café, chocolate caliente, sopa, salsa de jugo de carne o salsa y fosfato de sodio y agua
a una temperatura en el especifico rango de 65 a 100°C,que debe dejarse en reposo, y
adicionarle una seleccion de fosfatos amortiguadores, cloruro de potasio y ectoina como
osmoprotector. Caracteristicas esenciales de esta invencion, que no estan ensefiadas
ni sugeridas en D1 ni en D2. Por lo cual no puede ser considerada obvia.

Por lo que concluye que el andlisis de nivel inventivo presentado en la Resolucion N°
21071 de 2024 no demostré adecuadamente la motivacion del técnico para combinar los
elementos de D1 y D2 como se reivindica.

Tramite de la Via Administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan

(...) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso.

Objeto de lainvencion

La presente invencion describe una composicion y un método para activar esporas
probidticas en productos de alimentos y bebidas, como tés remojados, sopas, salsas,
chocolate caliente, café, y otros productos, en especial liquidos y fluidos calentados. El
método incluye la provision de nutrientes germinadores con esporas de Bacillus que
seran activadas por calor y a continuacién germinadas con nutrientes germinadores
mientras que el producto alimenticio o bebida estd siendo calentado, como sucede
cuando el té esta siendo remojado en agua caliente.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2020/0006844 del 2 de junio de 2020, requerida en dos oportunidades durante la
etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del articulo
45 de la Decision 486, mediante los Oficios N° 20263 de 9 de diciembre de 2022 y N°
18022 del 1 de noviembre de 2023.

En el primer requerimiento de fondo elevado por la Oficina se formularon objeciones
frente al contenido de las reivindicaciones por carecer de claridad y concision. En relacion
con la patentabilidad de la materia incluida en las reivindicaciones 1 a 21 se objeté la falta
de novedad frente al documento D1 (W02016022779). Asimismo, se refutaron las
expresiones imprecisas y no limitativas "cualquier variedad de producto alimenticio" y "L-
aminoacidos". Con el fin de superar las objeciones formuladas por la Oficina en el
requerimiento N° 20263 de 2022, la sociedad solicitante presenté un nuevo pliego
reivindicatorio y una serie de argumentos en favor de la patentabilidad de las nuevas
reivindicaciones.

Luego, la Oficina comunicé un segundo requerimiento reiterando las objeciones sobre
claridad de las reivindicaciones (US2008241226). Ademas, objetd la falta de nivel
inventivo frente a los documentos D1 y D2. En respuesta al requerimiento de fondo N°
18022 de 2023, la sociedad solicitante modificO nuevamente el capitulo reivindicatorio y
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presento argumentos en favor de la patentabilidad de la materia reclamada. Sin embargo,
esta Oficina verific6 los términos de la respuesta y concluyé que subsistian los
impedimentos para la concesién del derecho exclusivo y mediante la Resolucion N°
21071 de 26 de abril de 2024 deneg0 el privilegio de patente para las reivindicaciones 1
a 21, en virtud de las disposiciones normativas de los articulos 18 y 30 de la Decision 486
de 2000.

Modificaciones presentadas en la etapa de recurso
El articulo 34 de la Decision 486 establece que:

(...) El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la protecciéon
que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

En relacion con el ambito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente:

(...) La unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste en
que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacion contenida en
la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacién de la solicitud podra concretar
el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial
conrelacién a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en
la descripcion contenida en la solicitud inicial.

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta en documento
anexo al memorial del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio de acuerdo con el
radicado bajo el N° NC2024/0007484 del 14 de junio de 2024, con el fin de que sea
considerado al revisar la decision sobre la patentabilidad de la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Oficina realiza el siguiente andlisis:
Oportunidad para la presentacion de modificaciones

En relacion con la oportunidad para presentar modificaciones a solicitudes de patente en
tramite, el Consejo de Estado ha sefialado lo siguiente:

(...) Atendiendo a que: i) el articulo 34 de la Decision 486 de 2000, previé la posibilidad
de que el solicitante de una patente modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite, siempre que no implique una ampliacion de la proteccién correspondiente a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial; ii) esta Sala ha considerado que la
finalizacion del tramite ocurre cuando el acto que resuelve la solicitud de patente queda
en firme (...)!

1: Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Seccion Primera. Proceso Judicial
11001032400020110024400 del 01 de junio de 2023. Consejero Ponente: Hernando Sanchez Sanchez.
Oportunidad para la presentacion de las maodificaciones de la solicitud de patente.
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En consideracion a lo expuesto por la jurisprudencia del Consejo de Estado en la que se
reiteran los aspectos legales que rodean la conclusién del procedimiento administrativo
del examen de solicitudes de patente, en particular, lo dispuesto por el articulo 34 de la
Decision 486 de 2000 sobre modificaciones a solicitudes en tramite y por el numeral 2°
del articulo 87 de la Ley 1437 de 2011 sobre la firmeza de los actos administrativos, esta
Oficina procede a verificar el cumplimiento de los requisitos para la aceptacion a tramite
del capitulo reivindicatorio modificado, allegado durante la etapa de recurso de
reposicion.

Del alcance de la materia reclamada
Del alcance del pliego reivindicatorio presentado el 14 de junio de 2024

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta con el memorial
del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2020/0006844 del 14
de junio de 2024 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de
la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

La modificacion tiene que ver con la especificacion de método para preparar un alimento
0 bebida probidtica para consumo humano, asi

(...) 1. Un método para preparar un alimento o bebida probiética para consumo humano,
el método comprende:

mezclar (1) un liquido que comprende agua con (2) una composicion en polvo o sélida
para formar una mezcla que comprende una solucién o una suspensién, en donde la
composicion en polvo o sdélida comprende:

a) especies de Bacillus en forma de esporas;

b) aminoacidos que comprenden L-alanina, L-asparagina, L-valina, L-cisteina, un
hidrolizado de proteina de soja 0 una combinacion de los mismos;

c) un producto alimenticio o bebida que comprende uno o mas de un té, un café, un
chocolate caliente, una sopa, una salsa gravy o una salsa;

d) tampones de fosfato para mantener un pH de la mezcla en un rango de 6-8, en
el que uno o méas tampones de fosfato comprenden fosfato monosédico o fosfato
disodico, o ambos;

e) cloruro de potasio; y

f) un osmoprotector cuando el producto alimenticio o bebida es la sopa y
opcionalmente cuando el producto alimenticio o bebida es el té, el café, el
chocolate caliente, la salsa o la salsa;

calentar la mezcla a una temperatura en un rango de 65°C a 100°C calentando (1) el
liquido antes de mezclar o (2) la mezcla después de mezclar;

dejar reposar la mezcla después de calentarla durante 2 a 10 minutos para formar el
alimento o bebida probidtico antes de consumirlo; y
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en donde todos los componentes y la mezcla son GRAS (generalmente considerados
seguros) para consumo humano segun los estandares federales de EE. UU.

Y las reivindicaciones dependientes 2 a 9 corresponde a modalidades particulares de la
composiciéon reclamada en la reivindicacion independiente 1.

De la divulgacion suficiente y sustento técnico de la materia ahora reclamada

Sea lo primero sefialar que en relacidén con la importancia del alcance y la importancia de
diferenciar las reivindicaciones de producto de aquellas de las de procedimiento, el
Tribunal Andino ha sefialado que:

(...) Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad fisica confieren una proteccion
“absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el
procedimiento de produccién y cualquiera que sea su utilizacion (...)", en cambio, “(...)
las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una proteccion “relativa’,
ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos y objetos
utilizados cuando estos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en
las patentes de procedimiento, la proteccion se extiende al producto obtenido
directamente a través del procedimiento patentado, el cual, tampoco goza de “proteccion
absoluta’, sino que Unicamente estd protegido cuando sido producido mediante el
procedimiento patentado o por uno equivalente 2,

Al verificar la memoria descriptiva de la solicitud originalmente presentada, esta Oficina
advierte inconsistencias entre la materia reivindicada y aquello que se encuentra
sustentado en la solicitud, objecién que ya se habia elevado durante la etapa de examen
al agotar el procedimiento administrativo. El método para preparar un alimento o bebida
probiética para consumo humano se definen por referencia a una composicion, sin que a
lo largo de la descripcidn se presente un proceso en el que se detallen las demas etapas
propuestas.

Ahora bien, cuando en la solicitud se hace referencia a la composicién, las esporas de
Bacillus, los aminoacidos, entre otros, el objeto esencial corresponde con la composicion,
como una de las modalidades de invencién, es decir, que dichas especificaciones se
detallan frente a un producto y no al método propuesto como tal.

En este mismo sentido, la limitacion incluida en la nueva Reivindicacién 1 como parte de
la propuesta de modificacion allegada en la etapa de recurso, en lo que se refiere a un
método para preparar un alimento o bebida probiética para consumo humano con las
especificaciones definidas no encuentra sustento explicito en la memoria descriptiva y
carece de claridad.

Asi, lo que se advierte en la etapa de recurso es el intento fallido por definir un método
en funcion de caracteristicas propias de un producto. Como lo indica el Tribunal Andino
de Justicia, las caracteristicas de un producto difieren de las de un procedimiento y la
modificacion aportada por la sociedad solicitante incurre en esta inconsistencia, intentar

2 Proceso 113-1P-2018. M.P. Cecilia Luisa Ayllén Quinteros. P. 4.
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definir un método para preparar un alimento o bebida probiética para consumo humano,
basandose en las caracteristicas de una composicién de alimento o bebida probioticos
para consumo humanao.

Si bien es cierto que en la solicitud se describen composiciones de alimento o bebida
probidticos para consumo humano, la mezcla, el calentamiento y el reposo de dicha
mezcla no se puede concluir que con estas definiciones se detalla un método como el
gue se encabeza y especifica en las nuevas reivindicaciones, esta situacién evidencia
inconsistencias entre el encabezado, las caracteristicas esenciales y la divulgacién inicial
gue sustenta la invencion.

En relacion con la importancia de este analisis, el Tribunal ha sefialado lo siguiente:

(...) sonlas reivindicaciones las que definen la invencién a proteger, y a fin de determinar
la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice
la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir,
en su presentacion sistemdtica. Si la falta de claridad de las reivindicaciones
modificadas impide que se observen nitidamente las caracteristicas técnicas de la
invencion para la cual se reclama la proteccion, la autoridad rechazara las
reivindicaciones correspondientes. Solo cuando haya suficiente claridad en las
reivindicaciones modificadas que permita entender las caracteristicas técnicas de la
invencion, la autoridad deberd determinar si se estd efectivamente frente a una
modificacion o si, por el contrario, se trata de una ampliacion del objeto a patentarses.
— Subrayado por fuera de texto —.

Como lo indica el Tribunal, la unidad y coherencia del objeto sobre el que se busca la
proteccion es importante y solo es posible determinarlo si la invenciéon cumple con el
requisito de claridad previsto en el articulo 30 de la Decisién 486. Teniendo en cuenta lo
anterior, esta Oficina no acepta la modificacidon ni da por superadas las objeciones
inicialmente elevadas comoquiera que no se advierte una unidad y consistencia del objeto
reclamado, dado que no se encuentran de manera nitida las caracteristicas técnicas de
la invencion para la cual se reclama proteccion.

Como se observo, de las divulgaciones indicadas no es posible incluir o integrar el método
definido en las modificaciones presentadas en esta etapa. En el concepto de esta
Superintendencia no se encuentra en la descripcion inicialmente allegada una divulgacion
gue corresponda explicitamente con las reclamaciones pretendidas tal y como ahora se
presentan.

En este punto y sobre las argumentaciones de la sociedad recurrente en cuanto al
alcance de las modificaciones, y su observancia del articulo 34 de la Decision 486, esta
Oficina se aparta y reitera que, de hecho, en la descripcion allegada a tramite no se
encuentra aparte alguno sobre “un rango de temperatura de 65 a 100 °C y dejar macerar
la_mezcla durante 2 a 10 minutos para formar la composicidn probidtica antes de
consumirla”. Toda vez que la Unica referencia a estas condiciones especifica de proceso
en el capitulo descriptivo se limita a:

3 {dem. Proceso 113-1P-2018. P. 8.
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(...) El orden de la adicion de los tres componentes y el agua caliente o alimento o
bebida calientes no es critico y se puede hacer en cualquier orden. Cuando se usa para
té, después de mezclar o afiadir los tres componentes, individualmente o en forma de
combinacion premezclada, con agua caliente, la _mezcla se deja reposar, de
preferencia durante 2 a 10 minutos antes de ser consumida por un ser humano. Dos
minutos es la cantidad minima preferida de tiempo de infusion, pero el tiempo total
puede variar con base en el tipo de té utilizado y qué tan fuerte desea el té la persona
gue va a consumir el té probiédtico. Por ejemplo, el té verde usualmente se deja remojar
2-4 minutos en tanto que el té Oolong normalmente se deja remojar 5-8 minutos. El
consumo de preferencia se hace bebiendo o ingiriendo por via oral el té probiotico. De
la mayor preferencia, el agua caliente estd a una temperatura en el intervalo de 42 a
100°C cuando se adiciona inicialmente a los otros componentes. La temperatura del
agua caliente de preferencia no es inferior a 42°C, y el intervalo puede variar
dependiendo de tipo de té que se estd usando. Por ejemplo, el té verde normalmente
se remoja a una temperatura en el intervalo de 65-80°C y té negro usualmente se remoja
a una temperatura en el intervalo de 80-100°C. (Pag. 2; Parr. [0025] y Fig. 1)

Por ende, la modificacién allegada con el escrito del recurso no se ajusta a las
prescripciones del articulo 34 de la Decisién 486, por cuanto implica una ampliacién de
la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial. En
consecuencia, en la presente revision se tendrd en cuenta el capitulo reivindicatorio
estudiado en la Resolucion impugnada que corresponde con el Radicado bajo el N°
NC2020/0006844 el 30 de enero de 2024.

Normativa aplicable

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

(...) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la
notificacion.

Este plazo podrd ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias
adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.

Del resultado del analisis de patentabilidad
Verificado el andlisis de novedad y nivel inventivo presentado en la Resolucion
impugnada se observa que los documentos citados: W02016022779 -D1- vy

US2008241226 -D2- pertenecen al campo técnico de la invencién y fueron publicados
con anticipacion a la fecha de prioridad reivindicada del 03 noviembre de 2017.
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De las caracteristicas de la materia reclamada

En primera instancia, a fin de proceder con la revisiéon de fondo del caso, esta Oficina
encuentra pertinente aclarar las caracteristicas técnicas esenciales (subrayadas) por
medio de los cuales se reivindican los productos y procedimiento del capitulo
reivindicatorio allegado bajo el radicado NC2020/0006844 el 30 de enero de 2024, de
acuerdo con lo revelado en las reivindicaciones independientes, tal como sigue a
continuacion:

Reivindicacion independiente de producto (1)

Una composicién probidtica para consumo humano, la cual composicion probidtica
comprende los siguientes ingredientes:

a) especies de Bacillus en forma de esporas;

b) aminoacidos que comprendan L-alanina, L-asparagina, L-valina, L-cisteina, un
hidrolizado de proteina de soya 0 una combinacion de estos;

c) un producto o bebida alimenticios que comprende té, café, chocolate caliente, sopa
0 salsa;

d) amortiguadores de fosfato para mantener un pH de la composicion probiética cuando
se agregan al agua en un intervalo de alrededor de 6-8,

en donde los amortiguadores de fosfato comprenden fosfato monosddico o fosfato
disodico, 0 ambos; v cloruro de potasio;

en donde todos los ingredientes son generalmente considerados seguros (GRAS por
sus siglas en inglés) para consumo humano de acuerdo con los estandares federales
de EE. UU.;y

en donde todos los ingredientes se encuentran en forma sélida o en polvo.

Reivindicacién independiente de procedimiento (13)

Método de preparacién de un alimento o bebida probidtico para consumo humano, que
comprende:

Mezclar (1) un liguido gue comprende agua con (2) una composicidn en polvo o sélida
para formar una mezcla que comprende una solucién o una suspension, en donde la
composicién en polvo o sélida comprende:

a) especies de Bacillus en forma de esporas;

b) aminoacidos que comprenden L-alanina, L-asparagina, L-valina, Lcisteina (sic),
un hidrolizado de proteina de soya 0 una combinacién de estos;

¢) un producto o bebida alimenticios que comprende té, café, chocolate caliente,
sopa o salsa;

d) amortiguadores de fosfato para mantener un pH de la mezcla en un intervalo de
alrededor de 6-8, en donde los amortiguadores de fosfato comprenden fosfato
monosoédico o fosfato disddico, o ambos;

Calentar a una temperatura en un intervalo de 42 °C a 100 °C (1) el liguido antes de la
etapa de mezcla o (2) la mezcla después de la etapa de mezcla; y
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en donde todos los componentes y la mezcla son generalmente considerados como
seguros (GRAS) para consumo humano de acuerdo con las normas federales de EE.
uu.

Claridad de la materia reclamada

En vista de lo anteriormente expuesto, esta Oficina advierte que efectivamente la materia
tal y como se encuentra reclamada no cumple con el requisito de claridad ni concision;
esto debido a que se caracterizan todos los ingredientes por cumplimiento de estandares
de seguridad, se define un método por caracteristicas de producto y se incluyen opciones
liguidas para una composicién soélida, entre otros, y tal como se evalio en el tramite
administrativo.

De acuerdo con el articulo 30 de la Decision 486 las reivindicaciones definiran la materia
gue se desea proteger mediante la patente; deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion. En el presente caso, una vez revisado el
contenido del capitulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas no se ajustan
con lo establecido -tal y como se indic6 en la resolucion impugnada-, toda vez que:

v" No es claro como en el apartado (c) se establece que todos los componentes son
polvos o sélidos (Reivindicacién 1), pero incluye un componente que puede ser un
liquido (bebida), y

v' el capitulo reivindicatorio carece de coherencia entre las reivindicaciones
independiente de producto y método, dado que la composicion en la reivindicacion 1
incluye cloruro de potasio, pero este excipiente en la reivindicacion 13 de
procedimiento no se menciona.

Del nivel inventivo

En este punto, se hace énfasis en que la modificacion al pliego reivindicatorio no es
aceptable a trdmite por lo que la materia reclamada objeto de estudio corresponde al
capitulo reivindicatorio que fue objeto de revisidén en la resolucion impugnada. Sobre el
particular, se reitera que la publicacion de patente W02016022779 -D1- revela una
composicién que comprende una espora bacteriana y un compuesto germinativo, la cual
resulta util para mejorar el crecimiento de una planta o una parte de una planta recubierta
con dicha composicion, aunque se menciona que la composicion puede ser empleada en
alimentacion microbiana directa (resumen). Aclara, que de acuerdo con este antecedente
el principal problema con el uso de este tipo de esporas consiste en “mantener la espora
en una forma inactiva en presencia del compuesto germinativo hasta que se requiere su
germinacion” y que en general “la composicion comprende una mezcla intima de la
espora bacteriana y el compuesto germinativo, en donde la espora bacteriana y el
compuesto germinativo se mantienen en posicién proxima hasta que alcanzan un entorno
propicio para la germinacion”. Con relacion, a los componentes refieren que la espora
bacteriana proviene de una especie perteneciente al género Bacillus y el agente de
germinacién se selecciona de: L-alanina, L-valina, L-prolina, L-leucina, L-cisteina, L-
treonina, L-glutamina, L-asparagina, L-fenilalanina y analogos de estas.

Especificamente, respecto al producto probiotico y/o alimentos para consumo humano
hace referencia a que “la composicion que comprende una espora bacteriana y un
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compuesto germinativo, y un vehiculo aceptable. En ciertas realizaciones, el vehiculo
aceptable se selecciona del grupo que consiste en alimento para animales, leche, yogur,
gueso, leche fermentada, cereales, cereales fermentados, jugo, helado o una formulacion
para bebés o nifios”

De las diferencias técnicas
Aclarado lo relacionado con las ensefianzas del documento D1 esta instancia advierte

gue contrario a lo argumento por la sociedad recurrente las diferencias entre_el producto
probidtico reclamado vy el revelado en el antecedente se limitan a:

— la composicion de la solicitud define que el producto o bebida alimenticia base
consiste en: té, café, chocolate caliente, sopa o salsa mientras que en el antecedente
son leche, yogur, queso, leche fermentada, cereales, cereales fermentados, jugo,
helado o una formulacion para bebés o nifios; y

— los amortiguadores se seleccionada de fosfato monosddico o fosfato disédico, o
ambos; y cloruro de potasio puesto que el antecedente refiere el uso de un tampon
de fosfato de potasio 0,01M a pH 7,0 (Ejemplo 2: Aumento de la germinacion de la
cepa ENV923 de Bacillus subtilis tratada con secado por aspersion optimizado para
la germinacién -GOSD-)

Ahora bien, con relacion al procedimiento de elaboracion ademas de las diferencias ya
reconocidas se debe incluir la etapa de:

— calentar a una temperatura en un intervalo de 42 °C a 100 °C (1) el liquido antes de
la etapa de mezcla o (2) la mezcla después de la etapa de mezcla puesto que el
antecedente refiere el uso de bafio de agua precalentado a 37°C (Ejemplo 2: Aumento
de la germinacion de la cepa ENV923 de Bacillus subtilis tratada con GOSD)

Del efecto técnico de la materia reclamada
Frente a los argumentos de la sociedad recurrente segun los cuales:

(...) Los inventores encontraron que la combinacion especifica de ingredientes
germinantes de nutrientes y el rango de temperatura de calentamiento reivindicado en
la reivindicacion 1 [antigua reivindicacion 13] dio como resultado mejoras significativas
en la eficiencia de la germinacién y el tiempo hasta un crecimiento vegetativo sustancial.

Ademas, observaron que estas mejoras proporcionan un beneficio distintivo para los
probidticos que consumen los humanos.

Esta Superintendencia advierte que de acuerdo con las figuras 1A a 1E la etapa de
calentar a una temperatura en un intervalo de 42 °C a 100 °C de la mezcla permite
obtener células germinadas de Bacillus subtilis y/o licheniformis (puntos oscuros) a partir
de esporas (puntos blancos). En donde la temperatura de maxima esporulacién en esta
valoracion fue 75°C. Respecto a la figura 2 esta revela que el calentamiento de la mezcla
probidtica a 85°C -tanto en té negro como en té verde- permite obtener células
vegetativas de Bacillus subtilis y licheniformis (puntos oscuros) a partir de las esporas
bacterianas (puntos blancos).
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De donde se concluye que la etapa de calentar la mezcla a una temperatura en un
intervalo de 42 °C a 100 °C -en el procedimiento reclamado- permite obtener células
germinadas de Bacillus subtilis y licheniformis. Sin embargo, el antecedente D1 ya
anticipa el efecto del tratamiento GOSD sobre la germinacion de Bacillus subtilis cepa
ENV923 -obteniendo una germinacién hasta del 83% antes de 45 minutos (Ej. 2)-, asi:

% Germination of Bacillus subtilis ENV923 at 37°C with and without GOSD treatment

Minutes 0 5 10 15 20 25 30 35 40| 45
B. subtilis GOSD 0| 13% | 45% | 63% | 64% | 75% | 76% | 80% | 81% | 83%
B. subtilis Control 0| 7% | 9% | 10% | 11% | 14% | 14% | 16% | 18% | 19%

Y respecto a la germinacién de Bacillus licheniformis sefiala que se obtiene el 91% antes
de 45 minutos (Ej. 3), asi:

Minutes 0 5| 10 15 20 25 30 35 40 45
10 11| 10| 10| 10| 10

B. licheniformis, control 0] 1% | 5% | 3% % % % % % %
39| 60| 81| 8] 83| 91| 9N

B. licheniformis, GOSD 0| 4% | 5% % % % % % % %

En el mismo sentido, la anterioridad hace énfasis en que “Para mejorar ain mas la
germinacion, se prefiere someter las esporas a un choque térmico. El choque térmico
puede aplicarse mediante diversos métodos estandar, como choque osmatico, choque
térmico, choque de presion, privacion de nutrientes o0 exposicion a ciertos acidos. El
choque térmico consiste en calentar las esporas durante un tiempo suficiente a una
temperatura suficiente para inducir la produccion de proteinas de choque térmico. Se
conocen métodos de choque térmico para esporas bacterianas. Por ejemplo, Atluri et al.
(2006, Journal of Bacteriology 188(1): 28-36) describen un tratamiento de choque térmico
para Bacillus subtilis”.

De la declaraciéon de Gabriel F.K. Everett

Con relacién a los beneficios que proporciona el método de acuerdo con la declaracion
de Gabriel Everett, segun la cual:

(...) cuando se usa en un producto alimenticio o bebida, es importante que las esporas
germinen en el momento de la ingestién o préximo al mismo, pero que no se desarrollen
completamente sino hasta convertirse en bacterias vegetativas hasta que lleguen al
intestino delgado. Teniendo las bacterias todavia en estado de esporas activadas
(donde ha comenzado la germinacion, pero que no son completamente vegetativas)
ayuda a las bacterias a sobrevivir en el estbmago (que es muy acido) para llegar al
intestino delgado, donde se vuelven vegetativas y son Utiles como probi6ticos.

Sin el uso de nutrientes germinantes segun la reivindicacion 1, es posible que las
esporas no germinen lo suficientemente pronto como para volverse vegetativas en el
intestino delgado, donde son utiles.

Ademas, si se vuelven completamente vegetativas antes de ser consumidas, no
sobreviviran al estbmago o seran obligadas a regresar a un estado de espora en el
estdmago. De cualquier manera, no alcanzarian un estado vegetativo en los intestinos
y no aportarian ningun beneficio probidtico.
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Sin embargo, al utilizar el método reivindicado, las esporas se activan hasta el punto en
gue se vuelven vegetativas en el intestino delgado para proporcionar un beneficio
probidtico.

(.

Entonces, teniendo en cuenta la tabla comparativa contenida en las paginas 4 y 5 de la
Resolucion No. 21071 de 2024, son mas las caracteristicas esenciales diferentes de la
invencion solicitada con respecto a aquellas de los documentos encontrados en el
estado de la técnica D1y D2.

Esta Oficina advierte que la declaracion de Gabriel Everett no proporciona evidencia
relacionada con un efecto técnico distintivo para la materia reclamada, puesto que los
efectos sefialados en la declaracion (mayor eficiencia de germinacién y mejor
sobrevivencia en estdbmago) no se encuentra debidamente probados y resultan
previsibles a partir del documento estado de la técnica mas cercano a la materia
reclamada -D1-.

Lo anterior, toda vez que en la mencionada declaracion no se evalla la supervivencia de
las células bacterianas a las condiciones del estbmago, sino que esta se limita a suponer
gue la presencia de un sistema buffer (Ver ejemplos 3A vs 3B) y una posible activacion
de la bacteria -sin estar en estado vegetativo completo- permitiria la sobrevivencia
bacteriana a estas condiciones. En este punto, se advierte que la muestras 3A, 4, 5Ay
5B, en donde las composiciones probidticas comprende esporas de Bacillus, L-alanina,
buffer fosfato y una fuente de potasio junto con un producto o bebida alimenticia de base,
logran entre el 71 y 95% de eficiencia en la germinacidn y este resultado es inferior a lo
descrito para las composiciones probidticas del antecedente D1.

En virtud de lo expuesto, esta instancia encuentra preciso el problema técnico objetivo
presentado en la resolucion impugnada para la composicion reclamada y que consisten
en: ¢Cémo modificar la composicion conocida en el documento D1 con el fin de
proporcionar una composicion alternativa?

De igual manera, resulta valido el problema técnico propuesto para el procedimiento
reclamado, puesto que las diferencias técnicas reconocidas tampoco le confieren un
efecto técnico distinto al proceso reclamado respecto del revelado en el antecedente.

Solucién al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica
Frente a los argumentos de la sociedad recurrente segun los cuales el antecedente:

(...) D2 no ensefia ni sugiere agregar agua hirviendo a las esporas de Bacillus
combinadas con ingredientes germinantes de nutrientes como se afirma.

Mas bien, el Ejemplo 1 de D2 (que es la Unica ensefianza sobre la ebullicion en D2)
ensefia cdmo agregar agua hirviendo a cuatro juegos de bolsitas, ninguna de las cuales
incluye esporas de Bacillus (o cualquier otra espora de bacteria probiotica).

(.)

El probidtico del Ejemplo 1 de D2 esta en una “capsula” que el usuario ingiere. No hay
ensefianza ni sugerencia en D2 sobre calentar la capsula de probidtico antes de ser
consumida por el usuario. Tampoco hay ninguna ensefianza o sugerencia en D2 de
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calentar ninguna bacteria probidtica con ingredientes germinadores de nutrientes como
se afirma justo antes de consumir las bacterias probidticas.

Esta Superintendencia reitera que el aporte técnico del documento complementario D2
consiste sugerir a la persona normalmente versada en la materia el uso de la composicién
de probidticos con diferentes bases alimenticias y/o medicinales como: te o infusiones.
En donde las formulaciones probiéticas estan protegiendo a los microorganismos viables
a los entornos gastrico e intestinal y disminuyen los efectos adversos de su
administracion. Lo anterior, dado que el ejemplo 1 ensefia el calentamiento del probidtico
0 las esporas en capsula o previo a su consumo, mediante infusion. Asimismo, este
ejemplo 7 ensefa que el probidtico se puede deber en una infusion de romero, jengibre
y ginseng. Por lo que los argumentos de la sociedad recurrente carecen de validez.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

ARTICULO 1: Confirmar la Resolucién N° 21071 de 26 de abril de 2024, de acuerdo con
las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Notificar la presente decision al solicitante, informéandole que contra esta
resolucion no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 30 de octubre de 2025
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
Firmado digitalmente

por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO

Fecha: 2025.10.30
&Z 17:03:17 COT

Razon: Validez

juridica.

Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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