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rResoLucion No: 56900
Por fa cual se otorga parciaimente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/11-087834

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 13 de julio
de 2011, con el N° 11-087834-00000-0000, por la sociedad Nestec S. A, entro a
fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada “COMPOSICION QUE
COMPRENDE ACIDO CHICORICO Y/O DERIVADOS DEL MISMO", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/050914 del 27 de enero de
2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 640 del 15 de marzo de 2012, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°® 9553, notificado
por fijacidn en lista el 28 de mayo de 2013, se requirio 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, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para
la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 11-087834-00005-
0000 del 23 de agosto de 2013, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y present¢ nuevas reivindicaciones 1 a 9 que remplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatoric presentado,
comogquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

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

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicacionesl a 5 cumplen los requisitos
indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra
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procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que por otra parte el articulo 30 de la Decision 486 de la Comision de a
Comunidad Andina, sefiala: “Las reivindicaciones definiran fa materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcién.

Las relvindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
sera independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
otra reivindicacion anterior. Una reivindicacién sera dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicacién anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o més reivindicaciones anteriores se consideraré
una reivindicacion dependiente mditiple.”

En cuanto a las reivindicaciones 6 y 7 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 11-
087834-00005-0000, no se ajustan a los parametros establecidos en el articulo 30
anteriormente transcrito, por cuanto, no son claras al presentar una falsa
dependencia con las reivindicaciones 1 a 5 al mencionar que existe un ingrediente
diferente a achicoria 0 un extracto del mismo tales como lechuga, uva, etc. que
contienen acido chicorico y dado gue las reivindicaciones 1 a 5 no indican que otro
alimento natural diferente a la achicoria este presente.

Por lo anterior, las reivindicaciones 6 y 7 no pueden considerarse dentro del
presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el
privilegio de patente solicitado.

Finalmente, se reitera la falta de unidad de invencion de la solicitud, comoquiera
que entre las dos reivindicaciones independientes no existe un Unico concepto
comun inventivo. Cabe aclarar, que si bien existe entre dichas reivindicaciones
elementos en comdn como “ingrediente alimenticio que comprende achicoria o
parte de/ mismo y una bacteria dcido lactica capaz de hidrolizar acido chicérico y/o
derivados de/ mismo”), éste no puede considerarse como el concepto comun
inventivo, al indicarse como una caracteristica técnica esencial inventiva de la
reivindicacion 1 la presentacién en polvo de la composicién, mientras que en la
reivindicacion 8 esta presentacion no es concisa.

En ese orden de ideas, la presente solicitud presenta los siguientes grupos:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 7. Composicién en forma de polvo que comprende
achicoria o extracto del mismo y una bacteria acido lactica capaz de degradar
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acido chicorico y/o derivados del mismo,

- Grupo It Reivindicaciones 8 y 9. Equipo para producir un producto alimenticio
que comprende achicoria o extracto del mismo y una bacteria Acido lactica capaz
de degradar acido chicérico y/o derivados del mismo.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“COMPOSICION QUE COMPRENDE ACIDO CHICORICO Y/O DERIVADOS
DEL MISMO"

Clasificacion IPC: A23L 1/00.

Reivindicaciones: 1 a 5 incluidas en ef radicado bajo ef N° 11-087834-00005-
0000,

Titular: NESTEC S.A.
Domicilios: Vevey, Suiza.

Inventores: Rachid Bel-Rhfid, Vanessa Crespy, Thomas Wolfang Raab, Nicole
Page-Zoerkler, René Fumeaux, Maricel Marin-Kuan y Dominigue Piguet.

Prioridad N°: EP 09151390.3 Fecha: 27 de enero de 2009
Solicitud internacional N°: PCT/EP2010/050914 Fecha: 27 de enero de 2010,
Vigente desde: 27 de enero de 2010 Hasta: 27 de enero de 2030.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién solicitada para las
reivindicaciones 6 a 9, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucién.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demés
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se debera cancelar la tasa anual de mantenimiento,
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conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el
certificado de patente, previas las anotaciones en |os libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
Nestec S.A., entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual
podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

N —

PABLO FELIPE ROBLED TILLC

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elabor6: Jorge Eduardo Contazar Gomez ™
Revisé: Rosa Patricia Tellez Chavarrg &
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd; Jose Luis Salazar Lopez ™
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