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EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el dia 09 de mayo de
2011 con el N° 11-056364-00000-0000, la sociedad Mead Johnson Nutrition Company,
presenté la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “RECIPIENTE PARA
ADMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA”", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2009/059833 del 7 de octubre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 634 del 21 de noviembre de 2011, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18658 y notificado por
fijacién en lista el 23 de octubre de 2012 se requiri6 a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 118 a 130
del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decisidn, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-056364-00008-0000
del 05 de diciembre de 2012, respondio oportunamente el requerimiento formulado, y
presenté nuevas reivindicaciones 1 a 14 (Fls. 134 a 136) que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en
el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera
que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgarén patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de fa tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de apficacion
industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en los folios 134 a 136, no cumplen
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con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion.

El objeto de la invencién consiste en lograr un recipiente hermético, cuyo disefio permite
alojar dos sustancias alimenticias diferentes, que solo pueden combinarse en el
momento en que se consume el producto. Para solucionar este problema, la solicitud
estudiada proporciona un recipiente en cuya abertura se dispone de un sello y un cierre
o tapa, los cuales garantizan su hermeticidad, al evitar el contacto de su contenido con
la atmosfera. En dicho sello o cierre, se adhiere una sustancia nutritiva la cual se
desprendera gradualmente al estar en contacto con el contenido en el recipiente

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de Ia técnica es el 14 de octubre de 2008, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontr6 el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

No. Documento Titulo Fecha de publicacion

D1 CO 11-048118 Recipiente para la administracién

de una sustancia nutritiva’ 03-11-2008

D2 EP 1.072.530 ‘An assembly for two products to be

mixed just prior to use' 31-01-2001

D3 US 2002/0040856 ‘Two-compartment container’ 11-04-2002
{

*El articulo 16 de ia Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Una invencion se considerard nueva cuando no esta comprendida en el
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estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenders todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de
patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de
prioriclad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40"

En aplicacion de la norma anterior, se ha tomado, como anterioridad que afecta la
patentabilidad de la invencion en estudio, et documento CO 11 — 048118 (en adelante
llamado D1}, pues corresponde a una solicitud nacional cuya fecha de presentacion es
el 3 de noviembre de 2008, es decir, anterior a la fecha de presentacion de la solicitud
en estudio, 07 de octubre de 2009, con publicacion del 22 de abril de 2010.

Ahora bien, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad, ha
sefialado lo siguiente:

“El requisito de novedad exige que la invencién no esté comprendida en el
estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos
tecnologicos accesibles al publico antes de la fecha de presentacién de Ia
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para fa aplicacién de este concepto, es importante que el estudio del estada 2
de fa técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras
delf invento.

En este sentido, el "estado de la técnica esta constituido por todo lo que
antes de la fecha de presentacién de la solicitud se ha hecho accesible al
pablico por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier
otro medio, en cualquier lugar del mundo’. Todo ello, desde luego,

Pagina 3 de 10 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 3.4, 5y 10,
Sede CAN: Av. Carrera 50 No, 27-55, Int, 2.
Conmutadores: 5870000 y 5880234
Fax: §870284. Linea 0180000-910185

Web: www.sic.qov.co e-mail: info@sic gov.co
Bogota D.C. - Celombia




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION === (007 19
Por la cual se deniega una patente de modelo de ulilidad

Rad. PCT/11-056364

considerando las excepciones previstas en el articulo 3 de la Decisién 344.

En otras palabras, para que una invencion sea novedosa se requiere que no
esté comprendida en el estado de fa técnica, es decir, que antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, nila
innovacion ni los conocimientos técnicos que de efla se desprenden hayan
sido accesibles al piblico, entendiendo que la difusion de la informacién que
se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada
en la materia pueda utilizar esa informacidon a fin de explotar la
invencion[1].

Cabe sefalar que la Superintendencia de industria y Comercio acepta la prioridad
reivindicada en la presente solicitud en virtud del articulo 9 de la Decision 486, sin
desconocer el articulo 16, que establece o delimita lo que comprende el estado de la
técnica.

Este articulo sefiala que “[s]élo para el efecto de la determinacion de la novedad,
también se considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de tina solicitud de
patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o
de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de
patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo
previsto en el articulo 40",

Asi las cosas, el documento CO 11 — 048118, al ser una solicitud que fue presentada
en fecha anterior a la presentacion de la actual solicitud, en virtud del articulo 16
sefalado, hace parte del estado de la técnica y, por ende, se constituye en una
anterioridad gue destruye la novedad de la invencion.

Es necesario recordar, que dicho articulo da la posibilidad de que pertenezca al estado
de la técnica una solicitud en tramite cuya fecha de presentacién fuese anterior a la
fecha de presentacién de la patente que se esta examinando, razén por la cual el
documento CO 11 — 048118 si corresponde a una anterioridad que afecta la presente
solicitud. Lo anterior, en atencién a que la norma pretende evitar la doble patentabilidad.

[1] Proceso 156 IP 2006
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El documento D1 divulga diferentes modalidades de un recipiente en cuya abertura se
adhiere un sello y un cierre. Dicho sello tiene por lo menos dos capas y el cierre
comprende una tapa anular y una porcion cortante acoplada a dicha tapa, que tiene
como funcién perforar el sello para permitir el consumo del producto contenido en el
recipiente (Fls. 124 a 128).

El documento D2 divulga un recipiente que contiene una parte superior una abertura
cubierta por dos membranas (6) y (7), sobre las cuales se dispone un cierre (9) que
contiene una seccion cortante (32) (Fig. 1, Resumen).

El documento D3 ? divuiga un recipiente que contiene una abertura en su parte
superior, la cual esta cubierta por un sello compuesto por dos membranas (16) y (18).
El recibiente recibe un cierre o tapa (24) que contiene una seccién cortante para
perforar dicho sello (22A) (Fig. 1).

6.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486:

"Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de
fa técnica.

El estado de fa técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al piblico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”,

En el presente caso, el recipiente reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en
cuenta que, la reivindicacion 1 estéa referida a: “Un recipiente (10) para suministrar una
sustancia nutritiva que comprende: a. un cuerpo (14) de recipiente que tiene (i} una
base en uno de sus extremos, (ii) una porcion superior (12) adaptada para la recepcion
removible de un cierre (16), la porcién superior define una abertura (22) en su interior, y

http:/fworldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1072530A1&KC=A1&F
T=D&ND=38&date=20010131&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
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(i} una camara definida por el cuerpo del recipiente, la cdmara se encuentra én
comunicacion fluida con la abertura de la porcion superior, b. un sello laminado
hermético (146) que tiene por lo menos dos capas, el sello laminado esté adherido a
través de la abertura (22) de la porcién superior,(...} y ¢. un cierre (16) acoplado de
forma removible a la porcion superior (12), el cierre (16) comprende una tapa anular
(224) y una porcién cortante (236) acoplada operativamente a la tapa anular’. (F1. 134),

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en D1, D2
y D3 que representan el estado de la técnica:

Un cuerpo de recipiente
gue tiene una base en
uno de sus extremos,
una porcion  superior
adaptada para recibir de

forma removible un
cierre, la porcién
superior define una

abertura en su interior, y
una camara definida por
el cuerpo del recipiente,
la camara se encuentra
en comunicacion fluida
con la abertura de la

recipiente que tiene
una base en uno de
sus extremos, una
porcién superior
adaptada para recibir
de forma removible un
cierre, la  porcién
superior define una
abertura en su interior,
y una camara definida
por el cuerpo del
recipiente, la camara
se encuentra en
comunicacién  fluida
con la abertura de ia

Un cuerpo de
recipiente que tiene
ura base en uno de
sus extremos, una
porcion superior
adaptada para recibir
de forma removible un
cierre, la porcidn
superior define una
abertura en su interior,
y una camara definida
por el cuerpo del
recipiente, la camara
se encuentra en
comunicacion  fluida

Caracteristicas D1 D2 D3
eseénciales
Recipiente caracterizado | Recipiente Recipiente Recipiente
por caracterizado por caracterizado por caracterizado por
Un cuerpo de

Un cuerpo de
recipiente que tiene |
una base en uno de
sus extremos, una
porcion superior
adaptada para recibir
de forma removible
un cierre, la porcion
superior define una
abertura en su
interior, y una camara
definida por el cuerpo
del recipiente, la
camara se encuentra
en comunicacion

hermético que tiene por
lo menos dos capas, el
sello  laminado estd
adherido a través de la
abertura de la porcion

hermético que tiene
por lo menos dos
capas, el sello
faminado esta adherido
a través de la abertura

hermético que tiene
por lo menos dos
capas (By7), el sello
laminado esta
adherido através dela

. . porcion superior. | con la abertura de la | fluida con la abertura
porcion superior. (Fl.124 Fig. 1, FI. 126 | porcion superior. | de la porcion superior,
Fig. 12, Fl. 127 Fig. | (Figs. 2a 5). (Figs. 1a5).
16).
Un sello laminado | Un sello laminado | Un sello laminado | Un sello laminado

hermético que tiene
por lo menos dos
capas (16 y 18), el
sello laminado esta
adherido a través de
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superior, | de la porcién superior. | abertura de ia porcién | la abertura de Ja
(FI. 124 Figs. 3, 4 y | superior (Fig. 1, Parr. | porcion superior (Figs.
BA). {0020)). 1a 5, Parr. [0026)]).

Un cierre (24)
acoplado de forma
removible a la porcion
superior, el cierre
1 comprende una tapa
anular y una porcion |
cortante (22A}
acoplada
operativamente a la
tapa anular (Figs. 1 a ‘
| 5, Parr. {0027]). ‘

Un cierre acoplado de | Un cierre (9) acoplado
Un cierre acoplado de ! forma removible a la | de forma removible a
forma removible a ia | porcion superior, el | la porcién superior, el
porcion  superior, el | cierre comprende una | cierre comprende una
cierre comprende una tapa anular y unatapa anular y una
tapa anulary una porcion | porcion cortante . porcion cortante (32)
cortante acoplada | acoplada acoplada
operativamente a la tapa | operativamente a la | operativamente a la
anular. tapa anular. (FI. 125, | tapa anular (Fig. 1,
| Figs. 8, 10, 11). Parr. [0020]).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del recipiente de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2 y D3,
En consecuencia, la reivindicacién 1 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el recipiente de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486,

Ademas, la reivindicacién 6 esta referida a: “Un recipiente (310) para suministrar una
Sustancia nutritiva que comprende: a. un cuerpo (314) de recipiente que tiene: (i) una
base en uno de sus extremos, (i) una porcién superior (312) adaptada para la
recepcion removible de un cierre (316), la porcién superior define una abertura (322) en
su interior, y (iii) una camara definida por el cuerpo del recipiente, la cédmara se
encuentra en comunicacion fluida con la abertura de la porcién superior b, un sello
hermetico (342) adherido a través de la mencionada abertura (322) en la porcion
Superior; ¢. un cierre (316) acoplado de forma removible a la mencionada porcién
superior (312);...”. (FI. 135).

Caracteristicas D1 D2 D3
gsenciales
Recipiente caracterizado | Recipiente Recipiente Recipiente
por caracterizado por caracterizado por caracterizado por
Un cuerpo de recipiente | Un cuerpo de | Uncuerpoderecipiente | Un cuerpo  de
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que tiene una base en
uno de sus extremos,
una porcién superior
adaptada para recibir de
forma removible un
cierre, la porcidn
superior  define una
abertura en su interior, y
una camara definida por

recipiente que tliene
una base en uno de
sus extremos, una
porcion superior
adaptada para recibir
de forma removible
un cierre, la porcion
superior define una
abertura en su

que tiene una base en
uno de sus extremos,
una porcién superior
adaptada para recibir
de forma removible un
cierre, la  porcidn
superior define una
abertura en su interior,
y una camara definida

recipiente que tiene
una base en uno de
sus extremos, una
porcion  superior
adaptada para
recibir de forma
rernovible un cierre,
la porcidn superior
define una abertura

el cuerpo del recipiente, | interior, y una cémara | por el cuerpo del | en su interior, y una
la camara se encuentra | definida por el cuerpo | recipiente, lacamara se | camara definida por
en comunicacién fluida | del recipiente, la | encuentra enjel cuerpe del
con la abertura de la | cdmara se encuentra | comunicacién fluida con | recipiente, fa
porcion superior. en comunicacion | la  abertwra de la | camara se
fluida con la abertura | porcién superior. (Figs. | encuentra en
de [a porcion superior. | 2 a 5). comunicacion fluida
(F1.124 Fig. 1, FI. 126 con la abertura de
Fig. 12, FI. 127 Fig. la porcidn superior.

16). (Figs. 1 a 5).
. Un sello hermético

Un sello hermeético . ’
Un sello hermético | adherido a través de Udnh %EHO ' hegmgtlc;o 3dh|endo a .travss
adherido a través de la | la mencionada | 2¢"eM Oi raves dela | de la menzlona !a
mencionada abertura de | apertura de {a porcién mencionada  apertura aperf(ura e 4
la porcién superior | superior. (Fl. 124 de. la porcién superior. porcion - superior.
‘ Figs. 3 4y6A) (Fig. 1, Parr. [0020]). (Figs. 1 a 5, Parr.
s ' {0026)).

Un cierre acoplado de | Un cierre (9) acoplado Un cierre  (24)

Un cierre acoplado de acoplado de forma

forma removible a la | de forma removible a la

forma removible a la . . . . removible a  la

mencionada porcion mencionada porcion menqonadg porcion mencionada porcion

superior superior {Fls. 124 a ; superior {Fig. 1, Parr. superior (Figs. 1 a
pertor. 128 Figs. 1 a 18). [0020]). b 95

5, Parr, [0027]).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del recipiente de la
reivindicacion 6 habian sido divuigadas previamente en los documentos D1, D2 y D3.
En consecuencia, la reivindicacién 6 no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 7 a 14 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el recipiente de la reivindicacién 6, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de 'a Decision 486.

En referencia al argumento del solicitante, segin el cual “...en cada una de las
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reivindicaciones la sustancia nutritiva estéd adherida o recubriendo una porcién del
recipiente, y por consiguiente, es una caracteristica estructural del recipiente.”, se
considera que carece de fundamento, toda vez que la “sustancia nutritiva” es un
producto alimenticio ajeno al recipiente reclamado. El objeto de la solicitud se refaciona
con las caracteristicas estructurales del recipiente y no con productos alimenticios que
éste pueda contener. Por lo tanto, adherir la “sustancia nutritiva” a los elementos del
recipiente, representaria la forma de utilizar el producto y no un elemento estructural del
mismo. Adicionalmente, cabe aclarar que los usos no son caracteristicas patentables via
modelo de utilidad y, en consecuencia, el hecho de adherir alguna sustancia a los
elementos de la invencién, no puede ser incluido en el examen de patentabilidad.

En concordancia con lo anterior, asf los documentos D2 y D3 no mencionen una
sustancia nutrittva adherida a alguna porcién de un recipiente, no se desvirtta el
examen de patentabilidad, debido a que la sustancia nutritiva no puede ser objeto de
proteccion,

Por otro lado, es oportuno aclarar que, si bien “ef Articulo 16 de la Decisién 486
establece que el estado de la técnica comprende todo Io que haya sido accesible al
publico antes de la fecha ‘de la prioridad reconocida’.” También establece que “Sélo
para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la
fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
examinando”, por lo tanto, teniendo en cuenta que D1 es una solicitud de patente en
tramte ante esta oficina, y que su fecha de presentacion es anterior a la fecha de
presentacion de la solicitud actualmente estudiada, el documento D1 si puede afectar la
patentabilidad del producto reivindicado.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Director de
Nuevas Creaciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de modelo de utilidad a la creacion titulada
‘RECIPIENTE PARA SUMINISTRAR UNA SUSTANCIA NUTRITIVA™.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

]
rResoLucion - =~ 007 18
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. PCT/11-056364

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucidén a Mead Johnson
Nutrition Company, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de apelacién, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial, el cual podréa ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los
diez 10 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dadaen Bogota D.C., el 23 ENE 203

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),

. —

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Doctor
GERMAN CASTILLO GRAU
info@castillograu.com

Elabors; Ménica Andrea Gutiérrez Almonacid, HéV
Reviso: Leonardo Rojas Vega. | RV
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