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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 11417

Ref. Expediente N° NC2017/0007870

Sefor(a)
STARBUCKS CORPORATION

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

e Los términos: “bebida soluble”, “edulcorante”, “agitar”, “cantidad de tiempo’,
‘retirar’ (r.1, 22), “azucar” (r.2, 23), “azucar granulada” (r.3, 24), “café soluble”
(r.4, 25), “granos de café pulverizados” (r.5, 26), “granos de café enteros
tostados” (r.6, 27), “aceite” (r.10, 22), “componente lacteo, una especia”, “polvo
de fruta”, “componente aromatizante” (r.11, 30), son generales y proponen de
forma imprecisa la proteccion se extiende a otras posibles variaciones o
modificaciones, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando
términos que describan de forma menos general o definir claramente los
elementos.

e Presentan funcionalidades como caracteristicas técnicas esenciales de la
invencién al mencionar: “para formar una mezcla”, “en el que el componente de
bebida soluble edulcorada comprende la bebida soluble y el edulcorante” (r.1),
“los granos de café se retiraron después de mezclar” (r.22), “los granos de café
se retiraron del componente de bebida soluble edulcorada mediante filtracion”
(r.29), las cuales no se aceptan como caracteristicas técnicas ya que no definen
especialmente la estructura de la invencion. Las reivindicaciones deben
caracterizar un producto por la forma o constitucion del mismo y las partes que
lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que
inciden sobre una materia que se encaminan a la obtencién de una cosa o

resultado.

e La reivindicacién 1 que tiene por objeto un método, se encuentra mal definida
ya que aunque ensefia una secuencia de pasos, no divulga las condiciones
técnicas por medio de las cuales deba llevarse a cabo dicho método, es decir,
no divulga la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que
se encaminan a la obtencion de una cosa o resultado. Por tanto, se sugiere
realizar las modificaciones del caso.
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e Los términos: “predeterminada’ (r.1,) “al menos” (r.8, 11, 21, 30), son
imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invenciéon del estado de la
técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

e Se le sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () al frente de la caracteristica
o del elemento, el numero de referencia de las graficas o dibujos, guardando
correspondencia con el capitulo descriptivo y dicho capitulo reivindicatorio, con
el fin de comprender mejor la invencion al momento de hacer el analisis y
distinguir los elementos de dicha invencion.

2. Unidad de invencion ‘a priori’ (Art. 25 D486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencién porque se refiere a 2
Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

1° Un procedimiento de fabricacién de un componente de bebida soluble edulcorada:
reivindicaciones 1 a 12y 22 a 30.

2° Un cartucho para la produccion de un solo servicio de una bebida: reivindicaciones
13 a 21.

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, o limitar la
solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y
perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento
llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, no pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente al pago por reivindicacion adicional. Es claro, que en todo caso debera
pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta
en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,

notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

—_—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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