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Senora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2022/0002517

Asunto: Solicitud de patente de invencién para: “COMPOSICION DE CREMA
ALIMENTICIA REDUCIDA EN AZUCAR USANDO ALMIDON DE
GUISANTE NATURAL”

Solicitante: ROQUETTE FRERES

Fecha de solicitud: 2 de marzo de 2022

RESPUESTA A SEGUNDO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicién de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy
respuesta al Oficio No. 16092, emitido el 19 de septiembre de 2025 y notificado el 22 de
septiembre de 2025.

. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, y con el animo de darle claridad y limitar el alcance de la presente solicitud,
adjunto un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que tiene como base el actualmente

presentado, en donde se realizaron las siguientes modificaciones:

- Enla Reivindicacién 1 se especificd que el almiddn nativo es almiddn de guisante o
de frijol faba, lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicacién 4 y en la pagina

9 del Capitulo Descriptivo.

- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 3 y 4.

- Se introdujeron las nuevas Reivindicaciones 3 y 5 las cuales encuentran soporte en

las paginas 8, 9 y 11 del Capitulo Descriptivo.

- Sereorganiza el Capitulo Reivindicatorio de manera que las nuevas Reivindicaciones
6a8, 10,13, 14, 16 y 17 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 16 a 18, 21y
23 a 26.
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- EnlaReivindicacién 20 (correspondiente a la antigua Reivindicacién 12) se especificd
que el almidén nativo es almidén de guisante o de frijol faba, lo cual encuentra

soporte en la antigua Reivindicacion 15 y en la pagina 17 del Capitulo Descriptivo.

- Se introdujo la nueva Reivindicacidn 22, la cual encuentra soporte en la pagina 16

del Capitulo Descriptivo.
- Se eliminaron las antiguas Reivindicaciones 14 a 26 y 31.

Adicionalmente, por favor note que la numeraciéon y dependencia de las nuevas

reivindicaciones se han ajustado de conformidad con las modificaciones descritas.

Asi las cosas, el nuevo Capitulo Reivindicatorio queda conformado por 26 Reivindicaciones,
cuyas modificaciones cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision
486, ya que no constituyen una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la

divulgacidn contenida en la solicitud inicial.
. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas al Capitulo Reivindicatorio, es posible
establecer que la solicitud se presenta de forma mas clara, concisa, y con un alcance mas

limitado. Adicionalmente, deseo aclarar lo siguiente:

2.1. Dentro del sefialado Oficio 16092, el Examinador sugiere reorganizar el Capitulo
Reivindicatorio de tal manera que se reclamen primero todas las reivindicaciones de

producto seguidas de las reivindicaciones de método.

En respuesta, sefialo respetuosamente que, con el fin de facilitar el tramite y siguiendo la
amable sugerencia del Examinador, se ha reorganizado el Capitulo Reivindicatorio que se
acompania al presente memorial. En particular, las nuevas Reivindicaciones 6 a 8, 10, 13, 14,

16 y 17 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 16 a 18, 21y 23 a 26.

En ese sentido, el Capitulo Reivindicatorio ahora se dirige, por una parte, a una composicién
de crema alimenticia reducida en azucar (Reivindicaciones 1 a 19) y, por otra parte, a un
método de preparacidn de una composicion de crema alimenticia reducida en azucar

(Reivindicaciones 20 a 26). Por lo tanto, esta objecion debe darse por superada.
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Adicionalmente, sefialo respetuosamente que el preambulo de las reivindicaciones de
producto se mantiene como “composicion de crema alimenticia reducida en azucar”. En ese
sentido, afirmo respetuosamente que la expresidn “reducida en azucar” no tiene relevancia
en la evaluacion de la patentabilidad del producto, puesto que las caracteristicas técnicas
pertinentes son las que definen la composicidn en funcién de sus constituyentes (grasa,

azucar y almiddn), del tipo de almiddn y de sus respectivas cantidades.

No obstante, dicha redaccion resulta muy util, cuando no esencial, en el contexto de la
reivindicacion de método (anteriormente reivindicacion 12, actualmente reivindicacion 20),
ya que permite establecer una distincién clara dentro de esta entre (a) la composicidn inicial
de crema alimenticia que contiene grasa y azucar, seleccionada para la reduccion de azucar,
y (b) el producto resultante de la etapa de sustituciéon, a saber, la composicion de crema

alimenticia reducida en azucar.

2.2. El Examinador indica que el Capitulo Reivindicatorio no se encuentra debidamente
sustentado en la descripcién, debido a que no se evidencia la acciéon de todos los

componentes reclamados y se formula una generalizacidn de cardcter especulativo.

En respuesta, sefialo respetuosamente que la composicidn recitada en la Reivindicacién 1
modificada representa una generalizacion adecuada de la Composicidén 5 del Ejemplo 1, tal

como se muestra en la tabla siguiente:

Composicion de la Reivindicacion 1

Componentes Composicion 5 del Ejemplo 1
modificada (%)

Azucar 38,4 % azucar en polvo 20-50 % de azucar
Grasa 39,3 % Biscuitine 500 20-50 % de grasa

21,7 % Almiddn nativo de 10-40 % de almiddn nativo de guisante o
Almidén nativo

guisante N-735 de frijol faba
eTamafio de particula

23,7 pm 20-30 pum
promedio
D90 34,8 um <40 pum

Tal como se muestra en la tabla anterior, las caracteristicas mencionadas en la
Reivindicacidon 1 modificada reflejan directamente las caracteristicas de la Composiciéon 5
del Ejemplo 1 y corresponden a una generalizacion técnica justa y razonable de la misma.

En particular:

- Losintervalos de azucary grasa (20-50 % en peso) abarcan los valores especificos de
la Composicion 5 (38,4 % de azucar y 39,3 % de grasa) y permiten variaciones

razonables.
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- El origen botanico del almiddn nativo se limita ahora a guisante o frijol faba, y los
pardmetros de tamafio de particula reivindicados (promedio de 20-30 um; D90 < 40
um) reflejan razonablemente el almidén ejemplificado (promedio de 23,7 um; D90
de 34,8 um). A este respecto, cabe sefalar que los pardmetros de tamafio del
almiddn nativo de frijol faba son muy similares a los del almidén de guisante (véase

la primera tabla de la seccién experimental de la descripcion).

- El contenido de almiddn nativo (10-40 % en peso) incluye el valor ejemplificado de
21,7 % y permite variaciones razonables, coherentes con la funcién del almidén en

la presente invencidn, a saber, como sustituto del azucar.

No existe fundamento para considerar que estas generalizaciones afecten al efecto técnico
demostrado en la descripcion. Asi entonces, afirmo respetuosamente que la Reivindicacion
1, tal como ha sido modificada, corresponde a una generalizacion técnica justa y razonable
de la Composicién 5 del Ejemplo 1, que capta la esencia de la invencién, y que imponer

restricciones adicionales resultaria indebidamente limitativo.

Adicionalmente, es pertinente reiterar que el Solicitante tiene pleno derecho a reivindicar
proteccion respecto de la totalidad del concepto inventivo desarrollado. En este sentido,
considero respetuosamente que el requerimiento formulado por el Examinador carece de
sustento técnico vy juridico, en la medida en que pretende limitar de manera arbitraria la
proteccion conferida por la patente, restringiendo injustificadamente el alcance de
proteccion al que el Solicitante tiene legitimo derecho, sin presentar argumentos sélidos

que justifiquen dicha limitacién.

Por otra parte, difiero respetuosamente de la opinién del Examinador y llamo
respetuosamente la atencién sobre lo establecido en la Guia para Examen de Solicitudes de
Patente de Invencién y Modelo de Utilidad, que indica que, la invencidn puede estar

suficientemente descrita si se aportan modos de realizacién alternativos o variaciones que

habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus
conocimientos generales, pueda poner en practica la invencidn en toda el drea reivindicada
y no solo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo

inventivo. En tal caso, la presentaciéon de ejemplos relativos a todas las especies particulares

de la invencidn no serd condicidn necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas

especies se mencionen en la descripcidon?! (énfasis fuera del texto). Por lo tanto, como se

! Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la Propiedad Industrial. Direccién de Nuevas
Creaciones. 2014. Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad. Seccién
2.7.2.
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mostrd anteriormente, todas y cada una de las caracteristicas técnicas de la presente
invencion estdn debidamente sustentadas en la Descripcién, de manera tal que una persona

normalmente versada en la materia es capaz de reproducir la composicidn descrita.

En adicidn a lo anterior, sefialo respetuosamente que no existe requerimiento legal alguno

gue determine que los Ejemplos deban ilustrar todas y cada una de las modalidades que se

encuentran dentro del alcance de la invencidn, ya que lo fundamental es que el Capitulo

Descriptivo proporcione la informacion necesaria para que la persona medianamente
versada en la materia pueda reproducir la invencidn sin tener que acudir a experimentacion
adicional excesiva. Ademas, vale la pena sefalar que la funcién de los Ejemplos en el

Capitulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse

como el Unico alcance reivindicable posible. Por lo tanto, considero que la materia

reclamada corresponde a una generalizacidn razonable de los ejemplos presentados en la

solicitud y que, por lo tanto, es susceptible de ser reproducida por la persona
medianamente versada en la materia a partir de la informacion contenida en el Capitulo
Descriptivo y de sus conocimientos en el campo técnico, sin tener que recurrir a
experimentacién adicional excesiva. Asi, la materia reclamada en el nuevo Capitulo
Reivindicatorio adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y
no deberia existir obligacion alguna de limitar Unicamente a la materializacién del concepto
ilustrada en los ejemplos especificos del Capitulo Descriptivo, pues esta medida reduciria
injustamente el alcance de la proteccién del concepto inventivo a que el inventor tiene

derecho. Por lo tanto, dicha objecién también debe darse por superada.

2.3.  Porotra parte, el Examinador indica que las Reivindicaciones 1, 3,5, 8,9,11,12y 14

n u VN

no son concisas porque las definiciones de “almiddn nativo”, “grasa”, “almiddn leguminoso
”n u

nativo”, “sabor”, “emulsionante” comprenden un nimero muy extenso de alternativas, lo

gue impide establecer claramente el alcance de la proteccién.

En respuesta, afirmo respetuosamente que, en relacién con las expresiones “almiddn
nativo” y “almidon lequminoso nativo”, y a la luz de las modificaciones introducidas en las
reivindicaciones, en las que se ha especificado que el almiddn nativo es almiddn de guisante

o de frijol faba, dicha objecidn debe considerarse superada.

Ahora bien, en cuanto a las expresiones “grasa”, “saborizante” y “emulsionante”, afirmo
respetuosamente que las reivindicaciones actuales abarcan una gama de alternativas que
corresponde a una generalizacion justa del concepto inventivo ejemplificado.
Adicionalmente, sefialo respetuosamente que el nucleo de la invencidon reside en la
presencia y funcién técnica de un almiddén particular como sustituto del azucar en

composiciones de crema alimenticia, y que limitar las reivindicaciones a grasas,
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saborizantes o emulsionantes especificos impondria restricciones indebidamente estrechas
gue no estdn justificadas por el problema abordado ni respaldadas por los conocimientos
generales del experto en la materia. Por ultimo, y aun en este sentido, también debe
tenerse en cuenta el hecho de que el origen botanico del almidén se limita ahora
expresamente al almiddén nativo de guisante o de frijol faba. Por lo tanto, dicha objecion

también debe darse por superada.

2.4. Adicionalmente, el Examinador afirma que las Reivindicaciones 1, 5, 11, 12, 18 y 30
no son claras porque el término “menor que” es impreciso y no permite distinguir la

invencion del estado de la técnica.

En respuesta, sefialo respetuosamente que la expresidon “con un D90 menor que 40 um”
debe interpretarse conjuntamente con la expresién “tamafio de particula promedio
comprendido entre 20 um y 30 um”. Ademas, afirmo respetuosamente que, en la presente
invencion, la granulometria se define principalmente mediante el pardmetro “tamafio de
particula promedio”, el cual se expresa como un intervalo concreto. Dicha granulometria se
caracteriza adicionalmente, con mayor precision, mediante el pardmetro secundario “D90
menor que 40 um”. En consecuencia, interpretada en su conjunto, la expresién “almidon
nativo que tiene un tamafio de particula promedio comprendido entre 20 um y 30 um, con
un D90 menor que 40 um” es clara y define el objeto reivindicado de manera precisa. Por
ultimo, también debe tenerse en cuenta que el origen botanico del almidén se especifica
ahora como almidén nativo de guisante o de frijol faba. De acuerdo con lo anterior, dicha

objecion también debe darse por superada.

2.5. El Examinador indica que las Reivindicaciones 8, 9 y 11 no son claras porque

menciona componentes adicionales de la composicién como “sabor” y “emulsionante”.

En respuesta, sefialo respetuosamente que la Reivindicacion 1 define todas y cada una de
las caracteristicas técnicas esenciales, es decir, todos los componentes esenciales y sus
respectivas cantidades necesarias para formular la composicion reivindicada, las cuales

corresponden a una generalizacion razonable de los Ejemplos del Capitulo Descriptivo.

Por lo tanto, las reivindicaciones no necesitan enumerar elementos no esenciales de la
invencion, sino Unicamente aquellas caracteristicas y atributos que las distinguen del estado
de la técnica. En este sentido, el Capitulo Reivindicatorio es claro y conciso, por lo que no
existe necesidad de limitar adn mads las reivindicaciones mediante la inclusion de
componentes o detalles adicionales que Unicamente cubririan diferentes modalidades del

concepto inventivo divulgado en la solicitud.
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Ello resulta particularmente relevante dado que ningin documento del estado de la técnica
divulga la composicidn tal como se define en las reivindicaciones actualmente presentadas.
En consecuencia, la inclusién de detalles adicionales resultaria en una limitacion
injustificada del alcance de la proteccion a la que tiene derecho el Solicitante, sin aportar

una diferenciacion técnica adicional frente a la técnica anterior.

Como tal, la materia reivindicada ya se encuentra suficientemente diferenciada de las
composiciones conocidas y, de conformidad con la practica estdndar de redaccién de
patentes, las reivindicaciones solo deben incluir las caracteristicas técnicas necesarias para
distinguir la invencion del estado de la técnica, sin limitar innecesariamente su alcance. En

conclusion, esta objecion debe darse por superada.

2.6. De otra parte, el Examinador afirma que la Reivindicacién 12 no permite identificar
con claridad el objeto a proteger ya que, la etapa de “reemplazar entre 25 % a 40 % en peso
del contenido total de azucar de dicha composicion de crema alimenticia por almiddn
nativo” no es clara porque no se indica lo que esta reemplazando. Ademas, afirma que esta
reivindicacion no es clara porque define el procedimiento de manera general sin describir

de forma precisa las condiciones especificas para cada etapa.

En respuesta a esta observacidn, afirmo respetuosamente que la redaccidon de la
reivindicacion 20 (correspondiente a la antigua Reivindicacion 12) deja claro que el almidén
se encuentra presente en la composicidon de crema alimenticia con el fin de reemplazar
parcialmente el contenido total de azucar cuya formulacion debe optimizarse.
Adicionalmente, senalo respetuosamente que, a la luz de las modificaciones introducidas
en las reivindicaciones, en las que se ha especificado que el almidén nativo es almidén de

guisante o de frijol faba, dicha objecién debe considerarse superada.

Por otra parte, sefalo respetuosamente que la Reivindicacién 12 no menciona
“proporcionar una cantidad efectiva de agua”. Adicionalmente, en relacién con el almidén
nativo, llamo respetuosamente la atencién del Examinador sobre que la nueva
Reivindicacion 20 (correspondiente a la antigua Reivindicacion 12) no se limita a mencionar
un simple “almiddn nativo”, sino que se refiere especificamente a un “almiddn nativo con
un tamafo de particula promedio comprendido entre 20 um y 30 um, con un D90 menor
que 40 um”. Ademas, se ha especificado que el almiddn nativo es almidén de guisante o de

frijol faba.

Asi entonces, afirmo respetuosamente que el experto en la materia estd plenamente
familiarizado con la preparacién de composiciones de crema alimenticia y que, en la

presente invencidn, el nivel inventivo no reside en los pasos de procesamiento de la
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composicion, sino en los ingredientes empleados. Asimismo, como se indicé en la respuesta
al anterior oficio, una ventaja de la presente invencién es que no requiere modificar las
instalaciones ni los procedimientos ya establecidos en la industria para la preparacién de

las composiciones de crema alimenticia estandar.

Por lo tanto, considero que la nueva Reivindicacidn 20 es clara tal como estd redactada, sin
necesidad de describir condiciones especificas para cada paso, en particular para el paso de
preparaciéon de la composicién de crema alimenticia. En cualquier caso, también debe
tenerse en cuenta que el origen botanico del almidén se ha especificado ahora como
almiddn nativo de guisante o de frijol faba. Por lo tanto, esta objecién también debe darse

por superada.

Con base en las modificaciones y explicaciones anteriores, considero entonces que el
Capitulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad,
concision, y suficiencia, ajustandose asi a los lineamientos del Articulo 30 de la Decision 486

de 2000.
. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacién de

patentabilidad de la presente invencion:

No. Documento Titulo Fecha de publicacion

D2 EP2061343 “Fillings” 27 de mayo de 2009

“Butterfat filling or imitation chocolate for

D W02007/017
3 02007/017593 cereal cooking products”

15 de febrero de 2007

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador considera que la Reivindicacion 1 carece de nivel inventivo a la luz de la
combinacidn de las ensefianzas de los documentos D2 y D3. Particularmente, el Examinador
asegura que la persona medianamente versada en la materia, basandose en las ensefianzas
de D3, estaria motivada a seleccionar un tamano de particula promedio entre 25 um a 50
pum para el almidén nativo en la composicién de D2, para asi obtener de manera evidente
las mismas caracteristicas de la composicién de la Reivindicacién 1 en tramite. De esta
manera, se descartaria cualquier actividad inventiva por parte del Solicitante para la

invencion.

Al respecto, solicito respetuosamente la reconsideracion y retiro de la objecion de nivel
inventivo de las reivindicaciones, a la luz de las modificaciones y observaciones que se

presentan a continuacion, las cuales ponen la solicitud en condiciones para su concesioén.
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Como se explico en la respuesta al oficio anterior, la reduccién del contenido de azucar en
productos de crema alimenticia, manteniendo propiedades organolépticas y textura
adecuadas y habituales, constituye un desafio importante para la industria alimentaria. En
efecto, ademds de proporcionar dulzor, el azdcar cumple funciones tecnoldgicas esenciales,
tales como contribucién al volumen, sensacién en boca, viscosidad y conservacién. Tal como
se describe en la seccidn de antecedentes de la presente solicitud, se han propuesto
diversos agentes quimicos como sustitutos del azucar en productos alimenticios, por
ejemplo, polialcoholes (es decir, alcoholes de azucar) y fibras dietéticas como
maltodextrinas; sin embargo, estos agentes, cuando se incorporan en composiciones de
crema alimenticia como rellenos o coberturas, no siempre logran restituir la textura y

apariencia del producto de referencia.

Es importante sefalar que los inventores han demostrado que, de manera bastante
sorprendente, los almidones nativos con tamanos de particula mayores o ligeramente
menores que los indicados en la Reivindicacién 1 dieron lugar a productos de crema

alimenticia con sensacién arenosa o sabores no deseados.

Mas concretamente, los inventores han demostrado que, cuando se utiliza como agente
sustituto del azdcar en un producto de crema alimenticia, un almidén nativo de guisante
con un perfil de tamafio de particula especifico segun lo reivindicado en la Reivindicacion 1,
es decir, un tamafio de particula promedio entre 20 um y 30 um y un D90 menor que 40

pum, la composicién reducida en azucar obtenida presenta:

- Una textura cremosa similar o incluso superior a la de una composicién de crema de
control (es decir, una composicion de crema sin agente sustituto del azucar);

- Sensacién en boca con baja arenosidad, incluso mejor que la composicién de
control;

- Notas de sabor no deseado dentro de limites aceptables.

En el momento de la realizacidon de la invencidn, este hallazgo no era evidente. De hecho,
los inventores han demostrado en la parte experimental de la descripcion que otros
almidones, con tamafios de particula mayores o ligeramente menores, resultaban en
productos de crema alimenticia con sensacién arenosa o sabores no deseados. Mas

concretamente:

- Una Composicion 2, gue comprende almidéon de maiz nativo (ARGO) con un tamano

de particula promedio de 14,6 um y un D90 de 21,6 um, presentd una sensacién

arenosa inaceptable;
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- Una Composicion 3, que comprende almidén de maiz ceroso pregelatinizado

(PREGEFLO® C100) con un tamaio de particula promedio de 110 um y un D90 de

260 um, presentd sabores no deseados inaceptables;
- Una Composicion 4, que comprende maltodextrina ramificada (NUTRIOSE® FMO06),

es decir, almidon de maiz altamente hidrolizado con un tamafio de particula

promedio de 250 um y un D90 de 350 um, presentd sensacion arenosa inaceptable.

En contraste, una Composicién 5 de almiddn nativo de guisante (PEA STARCH N-735) con

un tamafio medio de particula de 23,7 um y un D90 de 34,8 um presento:

- Una cremosidad comparable o incluso superior a la de la Composicion de control 1;

- Una sensacién en boca muy baja en arenosidad, incluso mejor que la de la
Composicién de control 1;

- Notas de sabor no deseado dentro del rango 3-4, permaneciendo asi aceptables

para el consumidor.

Cabe sefialar que las Composiciones 2 y 5, aunque ambas contienen almidones nativos de
tamanfios relativamente similares, exhiben propiedades organolépticas distintas, siendo la

Composicién 5 claramente superior a la Composicion 2.

Ademas, es entendible que, en el presente oficio, el Examinador reconoce que el Solicitante
ha demostrado una relacidon entre el tamano de particula y el efecto técnico resultante
cuando el almidén se incorpora en una composicién de crema alimenticia. Sin embargo, el
Examinador considera que esta evidencia no es suficiente para respaldar una reivindicacién
amplia que abarque cualquier tipo de almiddn nativo, y que el origen botdnico del almidén
deberia especificarse en las reivindicaciones independientes, ya que también podria influir

en la textura final del producto.

En ese sentido, y Unicamente para agilizar el tramite, se han modificado las reivindicaciones

para especificar que el almidén nativo es almiddn de guisante o de frijol faba.

La composicidon de crema alimenticia de la Reivindicacion 1 modificada se diferencia de D2

al menos en que:

- Comprende un almidén nativo con un tamano medio de particula comprendido
entre 20 um y 30 um y un D90 menor que 40 pum;

- Elalmiddn nativo es almiddn de guisante o de frijol faba;

- Comprende la combinacion especifica de:

e 10-40 % en peso de almiddn nativo,

10
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e 20-50 % en peso de grasa, y
e 20-50 % en peso de azucar,
todos los porcentajes expresados respecto al peso total de la composicion de crema

alimenticia.

Un efecto de esta diferencia es que la composicion de crema alimenticia reducida en azucar

reivindicada presenta la misma textura, o incluso mejor (textura cremosa similar o
superior), y sabor (sensacién en boca con menor arenosidad y notas de sabor no deseado
bajas), en comparacion con una composicion de control (alto contenido de azucar del 60,2
%, ver Composicion 1, Tabla 1), al tiempo que muestra una mejora en textura o sabor en
comparacion con composiciones preparadas usando almidones o derivados del almiddn con
tamafios medios de particula cercanos pero mayores o menores, y de origen botanico

diferente al almiddn indicado en la Reivindicacion 1 actual.

El problema técnico objetivo puede formularse de la siguiente manera: ¢ cémo proporcionar

una composicién de crema alimenticia con contenido reducido de azucar, pero con
cualidades sensoriales y organolépticas iguales o incluso mejores que las de una
composicidon de crema alimenticia normal o estandar, en particular sin generar arenosidad

o sabores no deseados?

El problema técnico se resuelve mediante la invencidn tal como se reivindica actualmente,

como se muestra en la parte experimental de la solicitud (ver también la seccién 2.2. del

presente memorial).

Andlisis de |la evidencia. En esta etapa, la cuestion a responder es si un experto en la materia,

habiendo leido D2 y deseando resolver su problema técnico objetivo, habria encontrado en
D2 o en la otra técnica anterior citada (D3) indicios que lo condujeran a modificar las
enseflanzas de D2 para alcanzar la composicién de crema alimenticia reivindicada. El

Solicitante sostiene que este no es el caso.

Frente al problema técnico objetivo y partiendo de D2, el experto en la materia no
encontraria indicacién alguna en D2 que conduzca a la composicidon reivindicada

actualmente.

D2 no tiene como objetivo reducir el contenido de aztcar. Muy por el contrario, su finalidad
es reducir el contenido de grasa. Ademas, el experto que lea D2 aprende a utilizar un
almidén no gelatinizado, incluyendo particulas de almiddn, definidas de manera amplia
como almidones en los que al menos el 5 % (al menos el 10 % y al menos el 15 %) de las

particulas tienen un tamafo mayor o igual a 10 um, y al menos el 90 % de las particulas de
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almidén presentan una distribucién de tamafios comprendida entre 2 um y 100 pm,
preferentemente entre 5 um y 45 um. D2 ejemplifica un relleno basado en almidén de trigo
nativo (Ejemplo 1 de D2). Ademds, como sefialé el Examinador, D2 menciona que los
almidones que pueden emplearse para los fines de D2 incluyen almidén de trigo, arroz,

maiz, maiz ceroso, sorgo, tapioca, papa, yuca, asi como sus mezclas (Reivindicacién 4).

Por lo tanto, nada en D2 incita al uso de un almiddn nativo de guisante o de frijol faba con
un tamano de particula promedio comprendido entre 20 um y 30 um y un D90 menor que
40 um para preparar una composicion de crema alimenticia reducida en azucar segun lo

reclamado en la Reivindicacion 1 actual.

Asi, partiendo de D2, el experto en la materia que desee resolver el problema técnico
objetivo no encontraria en D2 ensefianza, sugerencia o motivacién alguna para llegar a la

composicion de crema alimenticia tal como se reclama en la Reivindicacién 1 actual.

El Solicitante sostiene que, incluso si, a titulo de argumento, un experto en la materia,
partiendo de D2, hubiera consultado D3 para resolver su problema técnico objetivo, nada
en las ensefianzas de D3 lo habria inducido a modificar las ensefianzas de D2 para llegar a

una composicién de crema alimenticia tal como se Reivindica en la reivindicacién 1 actual.

D3 (W02007/017593) divulga un relleno graso o sustituto de chocolate que comprende
almidon nativo o sobresecado ([0011]). Al igual que en D2, la distribucién del tamafio de
particula de los almidones nativos en D3 se define de manera amplia, comprendida entre 2
y 100 um, preferentemente entre 5 y 45 um ([0023], [0024]). D3 ejemplifica rellenos grasos
con sabor a chocolate basados en almidones de trigo o maiz (Ejemplo 1, Tabla 1). El parrafo
[0016] mencionado por el Examinador indica de manera general que, para un relleno graso,
el D90 se encuentra ventajosamente entre 40 y 200 um, preferentemente entre 70 y 150
pm o entre 70 y 120 um, y para un sustituto de chocolate entre 20 y 200 um,
preferentemente entre 20 y 80 um o entre 25 y 50 um. Ademas, como sefald el
Examinador, D3 menciona que los almidones que pueden emplearse para los fines de D3

incluyen almiddn de trigo, maiz, maiz ceroso, tapioca, arroz, papa, y sus mezclas.

En consecuencia, partiendo de D2, el experto en la materia no encontraria ninguna
indicacidn, ni en D2 ni en D3, que lo conduzca a modificar las ensefanzas de D2 para llegar
a la composicidén de crema alimenticia de la Reivindicacion 1 modificada. En particular, nada
en D2 ni en D3 sugiere el uso de almiddn nativo de guisante o de frijol faba, y mucho menos
de un almiddn nativo de guisante o de frijol faba con un tamafio medio de particula

comprendido entre 20 um y 30 um y un D90 menor que 40 pum.
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Por lo tanto, la composicidn reivindicada no es obvia en vista del estado de la técnica citado
y produce un efecto inesperado. Ademas, el hecho de que la composicién reivindicada no
requiera modificar las instalaciones ni los procedimientos ya establecidos en la industria
para preparar las composiciones de crema alimenticia estandar constituye una ventaja

adicional de la invencion.

Asi las cosas, vale la pena sefialar que, de acuerdo con el el Manual Andino de Patentes,
para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la
combinacion de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o
razon tal, que lleve al técnico con conocimientos a combinar las ensefanzas de los
documentos. De este modo, la evaluacion del nivel inventivo no se trata de encontrar en el
arte previo una mera invitacién a experimentar con uno o mas cambios aleatorios, sino de
identificar en dichos documentos una motivacion especifica para llevar a cabo de manera
obvia y evidente las modificaciones necesarias para conducir a la persona medianamente

versada en la materia con certeza al objeto que se reclama.

Lo anterior no sucede en el presente caso, pues como se sefiald anteriormente, D2 estd
dirigido a la solucién de un problema técnico muy diferente, por lo tanto, no hay ningln
indicio en D2 para llevar a cabo la estructura especifica de la composicién aqui reclamada,
para resolver el presente problema técnico y D3 no supera dichas deficiencias pues no
proporciona divulgaciones que permitan llegar de manera obvia y evidente a los
componentes y las cantidades especificas en las que se incorporan en la composicion. Al
menos por esto, la presente invencidn no es una derivacidn obvia de las ensefianzas del arte
previo citado por el Examinador, ya que la persona medianamente versada en la materia no
habria llegado clara e inequivocamente a la estructura del producto particular basada en
las ensefianzas de dichos documentos esperando obtener composiciones de crema

alimenticia reducida en azucar.

En el presente caso, es evidente entonces que nada en el arte previo habria motivado a la
persona normalmente versada en la materia a llegar inmediata e inequivocamente a la
materia reclamada, pues la estructura especifica, a saber: ingredientes y cantidades de la
composicidn, no pudo haber sido predicha con éxito a partir del arte previo que menciona
el Examinador. Por el contrario, la persona normalmente versada en la materia se habria
visto forzada a realizar experimentacién adicional, explotando sus conocimientos vy

creatividad para hallar dicha estructura.

Asi las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada
en la solicitud frente al arte previo, vale la pena sefialar que el Manual Andino de Patentes

establece que las invenciones en el campo de la quimica tienen nivel inventivo cuando la
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materia reclamada tiene caracteristicas estructurales inesperadas (no derivables por la

persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un efecto técnico

inesperado o mejorado impredecible del arte previo?. De manera similar, la Guia de la SIC

establece que, para que una invencién no resulte inventiva “el conjunto de ensefianzas del
estado de la técnica lo llevarian (a la persona medianamente versada en la materia) de

forma inmediata a la solucion propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales

o de corroboracion o de superar obstdculos revelados por las propias ensefianzas entonces

el estado de la técnica no revela la solucién al problema™ (énfasis fuera del texto). En el

presente caso, los documentos D2 y D3 no proveen ensefianzas suficientes y claras que le
permitan a la persona normalmente versada en la materia derivar de forma obvia la
composicion reivindicada, por lo que la presente solicitud cuenta con nivel inventivo sobre
el arte previo. Ademas, la persona medianamente versada en la materia no podria haber
predicho razonablemente los efectos técnicos especificos de la composicién reivindicada,
por el contrario, dicha persona necesitaria recurrir a una extensa experimentacién adicional

para llegar a alguna conclusiéon en particular.

Sobre esta base, las reivindicaciones de la presente invencidon se consideran inventivas
sobre D2 y D3, y solicito respetuosamente que se retire la objecidn y se reconozca el nivel

inventivo.

V. PETICION

5.1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direcciéon

de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

5.2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que se amerite una
revisidn adicional, solicito se requiera un examen de fondo adicional de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1.2.2.5.1. del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia

de Industria y Comercio.

VI. ANEXOS

6.1. Capitulo Reivindicatorio modificado conformado por 26 reivindicaciones; y

6.2. Pago en linea por concepto de modificaciones voluntarias.

2 Manual Andino de Patentes. 2022. Seccién 11.11.1.1

3 Superintendencia de Industria y Comercio. Delegatura para la Propiedad Industrial. Direccién de Nuevas
Creaciones. 2014. Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y Modelo de Utilidad. Seccién
2.13.2.
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