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Asunto : Solicitud de patente para  SISTEMA DE

SUMINISTRO DE MEDICACION Y METODO PARA
PREPARAR EL MISMO

Solicitante : BAXTER INTERNATIONAL INC.
¢ Clase . GOGF 019/000
1. Yo, Emilio Ferrero, abogado con Tarjeta Profesional No.

31.929, obrando como apoderado de BAXTER INTERNATIONAL INC., en el
asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Usted que, en
tiempo oportuno, interpongo recurso de reposicién contra la
resolucién No. 17122 de fecha 29 de mayo de 2008, para gque sea
revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de patente de
invencién para “SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICACION ¥ METODO PARA
PREPARAR EL MISMO”. Dicha resolucidn fue notificada por edicto
fijado el 11 de junio de 2008 y desfijada el 24 de junio de 2008 y

por lo tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente.

2. Los motivos de inconformidad sobre logs c¢uales sustento

este recurso aparecen a continuacidén en este escrito.

3. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 17122

La Regsolucién en su parte considerativa afirma que

realizado el examen de patentabilidad se encontré gue la invencidn

NIT 860.041.367-3
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no cumple con los requisitos de patentabilidad. Especificamente,

la invencién no cumple con el reguisito de claridad, y gue no
obstante la respuesta del interesado a la notificacién de fondo,
el nuevo pliego reivindicatorio presentado no es aceptado toda vez

que en el mismo subsisten los impedimentos para la concesidn.

Con relacién a la redaccién de las reivindicaciones ese
Despacho establece gque tratadndose de un producto el mismo debe
revestir una forma tangible y ser definido o Dbien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de
funcién entre los componentes de una estructura; por otra parte,

tratédndose de vreivindicaciones de procedimiento (método) las
. mismas deben definirlo wmediante una secuencia de etapas (pasos)

que conduzcan a la fabricacidén de un producto.

Asi mismo, ese Despacho establece que el pliego
reivindicatorio tiene al menos cinco grupos de reivindicaciones no

enlazados por un concepto comin inventivo.

Adiciona ese Despacho, que la invencidn reivindicada no se
considera una invencidén al tenor de lo previsto en el articulo 15
e) de la Decisién 486, toda vez gque las reivindicaciones se
redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesar
informacién vy en secuencias ldégica para procesamiento de

informacién. T e

Afirma también ese Despacho que la materia reivindicada
cae, ademds, en la excepcién de patentabilidad del articulo 21 de
la Decisidén 486, porgue se hace otro (segundo) uso de dispositivos
convencionales o de partes de ellos, y se asevera Jue lo
solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de aparatos

convencionaleg.
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En conclusién, su Despacho establece gque con fundamento en
el articulo 45 de la Decisidén 486, se denegard la patente, toda
vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificacioén
de fondo, subsisten los impedimentos para la concesién del

privilegio solicitado.

4. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente ponemos de presente a su Despacho gue las
razones que justifican la revocatoria de la Resolucidn N° 17122
del 29 de mayo de 2008 son tanto juridicas como técnicas, por
cuanto las decisiones adoptadas en la misma no solamente carecen
. de fundamento legal alguno sino gque adicionalmente no consultan
las ensefianzas de la solicitud y de textos normalmente usados por
los Examinadores de patentes como referencia para adelantar los

examen de patentabilidad a su cargo:
4.1. Violacién del articulo 30 de la Decisidn 486

Con respecto a la objecién que por claridad hizo su
Despacho pongo de presente que teniendo en cuenta las
modificaciones efectuadas al capitulo reivindicatorio presentado
juntoe con la respuesta al Oficio No. 7351, consideramos que la

misma guedd subsanada, por las siguientes razones:

Las reivindicaciones independientes, ya sean del sistewa
de suministro de medicacién o del método para preparar el mismo
contienen todas lag caracteristicas esenciales de la invencidn, es
decir cada uno de los elementos o etapas que conforman dicha
invencién. Adicionalmente, las mismas se encuentran sustentadas en
la descripcién y su objetivo es la reorganizacidén de las

caracterigticas esenciales de la invencidn, reivindicandola
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independientemente tanto por sus caracteristicas técnicas

egtructurales como por las funcionales.

Asi mismo, las reivindicaciones dependientes se han
redactado de tal forma que egpecifican y delimitan caracteristicas
particulares del sistema de suministro de medicacién y del método
para preparar el mismo, reivindicados en las reivindicaciones

independientes.

De esta manera, es claro que el nuevo pliego
reivindicatorio esté& dirigido por consiguiente hacia un sistema de
. suministro de medicamento y su método de preparacidn cuyas
caracteristicas técnicas permiten solucionar el problema técnico
previsto por la presente invencidén y estd redactada en términos de
las caracteristicas técnicas y no simplemente en términos de una

secuencia de procesamientco de datos.

Lo anterior evidencia que el tenor de dicha reivindicacidn
es claro en los términos del articulo 30 de la Decisidn 486 por
cuanto permite determinar el alcance de la proteccidn reivindicada
y su comparacién frente al estado del arte. A este respecto,
respetuosamente ponemos de presente al Despacho que estos son
precisamente los criterios que El Manual Para El Examen De

2]

. Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina’ ha sefialade para

determinar si un capitulo reivindicatorio es claro, veamos:

“las reivindicaciones son la parte mas importante
de la solicitud......... Eg fundamental gue sean

clarag y concisas, para gque:

112! yey. IEPT, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION
EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”.
Quito, Ecuador 2004. Pag.. 35.
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- Se puedan comparar y diferenciar del
estado de la técnica con el fin de verificar los
requisitos de patentabilidad; y

- Puedan determinar sin ambigliedad hasta
donde llegan los derechos del titular de la

patente.”

Asi entonces, el requisito de claridad consagrado en el
articulo 320 de la Decisién 486 no es, de manera alguna, un
criterio bajo el cual puede objetarse a partir de apreciaciones
subjetivag la redaccidén de las reivindicaciones sino gque obedece a
. la necesidad de que el examinador esté en capacidad de determinar
su patentabilidad. De esta manera, se ha encauzado este criterio
tanto por la Doctrina como por El Manual Para El Examen De
Solicitudeg De Patentes de la Comunidad Andina impidiendo gque bajo
el etéreo concepto de “ausencia de claridad” no se efectie el
examen de patentabilidad de la invencién para el cual, el
solicitante ha oportunamente cancelado la tasa administrativa

corregpondiente.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos al
Despacho evaluar bajo estos paradmetros si las reivindicaciones del
nuevo pliego reivindicatorio son claras o no y por ende estudiar
. su patentabilidad frente a los documentos del estado del arte que
puedan estar dirigidos a solucionar el mismo problema técnico

planteado por la presente invencidn.
4.2. Violacidén del articulo 14 de la Decisidn 486

En nuestra opinién, la decisidn del Despacho de objetar la

435,

presente invencién porque al no referirse a un producto tangible

no cumple los requisitos de patentabilidad constituye wuna
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violacién flagrante del articulo 14 de la Decisidn 486 y demas
normag concordantes de este mismo Estatuto por las sigulentes

razores:

El articulo 14 seflala lo siguiente:

“Art. 14. Los Paises Miembros otorgardn patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos ‘1os campos de la tecnologia, siempre due sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de

aplicacidén industrial”.

De la lectura de esta norma queda claro que la materia
que el legislador comunitario ha considerado como patentable son
los productos y los procesos siempre y cuando cumplan los

requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacidn industrial.

Por lo tanto, a partir del texto de esta norma seria
claro para cualquier persona encargada de aplicarla a un caso
concreto que la misma no consagra ningin requisito adicional que
deban cumplir los productos para ser patentables y dque por ende no
le es posible formular una objecién a este respecto con fundamento

en esta norma juridica.

Adicionalmente, queremos poner de presente gue NO existe
norma juridica alguna en todo el texto de la Decisidn 486 que
establezca la necesidad de que los productos deban ser tangibles
para ser patentables o a contrario sensu que si no son tangibles

no son patentables.

Por lo tanto, respetuosamente ponemos de presente al

Despacho que la objecién que sobre su patentabilidad ha sido
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formulada a la presente golicitud de patente con fundamento en que
el producto reivindicado no es tangible carece de fundamento legal
alguno y por ende vicia de legalidad la decisidén acé impugnada. A
este respecto gquisiéramos poner de presente que no solo la
jurisprudencia no tiene la misma fuerza vinculante de la Ley sino
que la misma tampoco ha concluido de manera categdrica, a partir
de una norma legal andina, que los productos que no sean tangibles

se encuentran excluidos de patentabilidad.

En efecto, sgse debe tener en cuenta que cualquier
aproximacién a este tema de parte del Tribunal de Justicia de la
. comunidad Andina ha sido tratado de manera tangencial y sus
apreciaciones generales que por su redaccién admiten todo tipo de
excepciones al respecto, no pueden ser tomadas fuera de contexto y
menos aplicarlas de manera automitica y genérica a cualquier otro

caso.

Lo anterior nos lleva a concluir que no existe impedimento
legal alguno para la patentabilidad de un producto cuyo resultado
sea tangible o intangible, mediato o inmediato, contrario a lo
argumentado por el Examinador, para dquien un producto solo puede
ser patentado en la medida que exista algin tipo de transformacién

va sea fisica o guimica de la materia.

Esta interpretacién del articulo 14 de la Decisidn 486 se
encuentra en consonancia con la Doctrina, dque en cabeza del
reconocide doctrinante en materia de Patentes P. . BREUER

MORENO, scstiene lo siguiente:

. para que exista resultado industrial no es
necesario que este sea tangible o palpable, como

lo son las cosas materiales, basta con que seéa
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perceptible o, mejor dicho susceptible de
medicidén, dando a la palabra el significado de ser
apreciado por igual por todos, como por ejemplo:
el costo en la fabricacidn.

...Por otra parte si lo que da caracter industrial
al resultado de la invencidn, ES EI, HECHO DE SER
EFECTO DE LA FUNCION DE CIERTOS MEDIOS, no
interesa que el resultado sea inmediato o mediato,

23]

basta con que exista” (Resaltado fuera de

texto) .

Por las anteriores razZones, respetuosamente solicitamos que
' ge revoque la resolucidén acd impugnada, pues la misma fue expedida

con violacidn del articulo 14 de la Decisidn 486.
- 4.3, Violacidn del articulo 25 de la Decisidn 486

Queremos poner de presente que la decisién adoptada por su
Despacho mediante la cual se decidid negar la patente solicitada,
con fundamento en que la misma no cumplia con el reguisito de

unidad de invencién, carece de fundamento legal valido.

A este regpecto, respetuosamente le recordamos al Despacho

gque en el Oficio No. 7351 objetd la presente solicitud de patente

. porgue considerd que carecia de unidad de invencién y precisamente
en respuesta a dicho requerimiento y sobre la base de gue la

& observacién de su Despacho podia ser fundada, mi representada
o presentd argumentos en los cuales gueda demostrado que las

reivindicaciones independientes 1, 6, 16, 30, 40, 43 comparten las

231 3 p. ¢. Breuer Moreno. “TRATADO DE PATENTES DE INVENCION”. Abeledo-Perrot.

1]

Buenos Aires, Argentina. 1957, Vol I. Pag. 102-109.
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mismas caracteristicas técnicas y como tal conforman un Unico

concepto inventivo

Por consiguiente, en lugar de hacer referencia a nueve
invenciones diferentes, el nuevo pliego reivindicatorio se referia
esta compuesto por dos categorias de invenciones, una primera
categoria de sistema y una segunda categoria de método, enlazadas
por un tnico concepto y dirigidas a suministrar un medicamento
reduciendo potenciales errores de suministro de dosis correcta, al

paciente correcto y en el momento y por la via correcta.

. Por 1lo tanto, teniendo en cuenta las modificaciones
efectuadas al capitulo reivindicatorio y lo preceptuado por el
articulo 25 de la Decisién 486 consideramos gque Juedaron
subsanadas las objeciones que por unidad de invencidn hizo su
Despacho toda vez que se ha demostrado que el mismo involucra un

(nico concepto inventivo.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicitamos que
se revogue la resolucidén acd impugnada, pues la misma fue expedida

con violacién del articulo 25 de la Decisidn 486.

4.4. Violacién de los articulos 15 e) y 21 de la Decisidn 486.

“sArt. 15.- No se consideraran invenciones:
e) Los programas de -ordenadores o el soporte 1&gico,

"

como taleg;

sArt. 21. Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con
el articulo 16 de la presente Decisién, no seré&n objeto de

nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso
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distinto al originalmente comprendido por 1la patente

inicial”. (subrayado fuera del texto)

A este respecto, respetucosamente consideramos gque los
criterios de programa de ordenador y de patentabilidad de segundos
usos consagrado en estas normas, como excepciones de

patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso.

Para demostrar lo anterior, respetuosamente reiteramos que
la interpretacidn que hace el Examinador de esta norma eg
contraria no solo a los principics de la hermenéutica juridica

. sino a la interpretacién y alcance que de la misma hacen tanto la

Doctrina autorizada sobre el tema como el mismo Manual Andino de

Patentes.

4.4.1 Interpretacidén contraria a los principios de la

hermenéutica juridica.

A este respecto, respetucsamente ponemos de presente al
Despacho que el Cédigo Civil expresamente seflala los principios
que deben seguir las autoridades encargadas de aplicar la

normatividad juridica a los casos sometidos a su conocimiento.
. El Cédigo Civil diferencia dichos principios en funcién de
que la normatividad a interpretar sea clara © no. En el primer

evento, el Cédigo Civil sefiala lo siguiente en su articulo 27:

“Art. 27.- Cuando el sgentido de la ley sea claro, no se

desarendera su tenor literal a pretexto de consultar su i

espiritu~.



CAVELIER

ABOGADOS

As{ entonces, tratdndose de normas cuyo tenor literal es

claro, no le es dable a las autoridades apartarse de su tenor

literal al momento de aplicarlas a un ¢aso concreto.

En el ©presente caso, congideramos que las normas
comunitarias bajo estudio son suficientemente claras y por ende no
son susceptible de interpretacién alguna, de tal manera que si lo
reivindicado en la solicitud de patente son ‘“programas de
ordenadores o soporte légico, como tales” o “segundos usos de
productos o procedimientos ya patentados”, la misma no podréd ser

objeto de patente.

Contrario sensu, si 1lo reivindicado en 1la solicitud de
patente no son “programas de ordenadores o soporte 1ldgico, como
tales” o ‘“segundos usos de productos o procedimientos ya
patentados”, la misma no podrd ser negada con fundamento en estas

normas juridicas.

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia
de cualguier apreciacién personal vy/o de los criterios de
patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una
invencién no es simplemente un programa de ordenador © no esta
demostrado que el producto o procedimiento gue se solicita
. patentar ya se encontraba patentado, NO se encuentra incursa en

estas excepciones de patentabilidad.

De esta forma es claro entonces que estas normas impiden
gque un programa de ordenador per se Ssea considerado como una
invencién pero no que una invencién pueda reivindicar dentro de
los medios necesarios para lograr el resultado deseado un programa

de ordenador, pues este evento no se encuentra previsto por la

misma.
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De la misma forma, si no esta probado en el expediente que
la presente invencidn no es un segundo uso de un pProceso o©
procedimiente ya patentado, la misma no puede ser negada con

fundamento en el articulo 21 de la Decisidn 486.

Asi entonces, a partir del alcance de estas normas se debe

evaluar su aplicabilidad al presente cago.

4.4.2. Interpretacidn contraria a la interpretacidén y

alcance dados a estas normas por la Doctrina autorizada sobre el

. tema y por el Manual Andino de Patentesg:

L

4.4.2.1. Programas de Ordenor/Software

A este respecto, reiteramos que la Doctrina, El Manual Para
El Examen De Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina®, The
Guidelines For Examination In The FEuropean Patent Office® y el
Manual del Inventor editado por su Despacho han sido enféaticos en
geflalar el alcance dque tiene esta excepcidn de patentabilidad en
el sentido gue la misma solamente excluye de este privilegio a los

programas de computadores per se perc no a las invenciones en las

cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener 1la

. finalidad de 1la invencidn, vy como tal sean susceptibles de

aplicacidén industrial,

Asi entonces, a partir de la interpretacién que a esta

norma le ha dado tanto la Doctrina como el Manual Andino y Europeo

3 vyer: IEPI, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION
EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”,
Quito, Ecuador 2004. Pag.. 47, 53.

4 ver: European Patent Office. “GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT
OFFICE” . Printed in Germany, Munich.
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de patentes gqueda c¢laro gque la misma solamente excluye de

patentabilidad “los programas de ordenador o el soporte ldgico”
pero no las invenciones que si bien se relacionan con programas de
ordenador, se refieren a un sistema de suministro de medicacidn,
que se reivindica en términos de sus caracteristicas

egtructurales.

Por lo tanto, aplicando 1la interpretacidén dada a esta
excepcidén de patentabiiidad, respetuosamente reiteramos que la
solicitud de patente de mi representada no puede considerarse un
“programa de ordenador como tal”, puesto gue en la misma no se
. estd reivindicando un conjunto de instrucciones mediante cddigos,
algoritmo o palabras necesario para obtener un resultado sino un
sistema gue proporciona un claro efecto técnico y contribuye al
estado de la técnica. Por lo tanto, respetuosamente rejteramos que
la excepcidén de patentabilidad consagrada en ésta norma NO resulta
aplicable al presente caso, pues como se menciona en el Manual del
Inventor “los programas de ordenador adquieren cardcter técnico
(es decir, son patentables), s6lo en momento en gue hacen parte de
un proceso industrial, o de un producto que requiere del programa
para desempefiar funciones” ° (Negrita fuera del texto), no todas la
invenciones que involucren un software estén excluidas de

patentabilidad.
4.4.2.2. Segundos Usos

Egse Despacho afirma que lo solicitado por la presente .
invencidn, simplemente, hace otro (segundo) uso de aparatos

convencionales de un sistema de telecomunicaciones.

% §IC. “Manual del Inventor”. Bogotd, Colombia. 2007. Pag. 16.
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Como se citd en la respuesta al examen de patentabilidad
que profirid su Despacho, No es posible estar de acuerdo con tal
afirmacién, ya que el articulo 21 de la Decisidn 486, que dicho
sea de paso consagra una excepcidén de patentabilidad y que por
ende debe ser analizada de manera restrictiva, no hace referencia
a los segundos usos de cualgquier producto y procedimiento sino

solo de aquellos que se encuentren ya patentados.

En el presente caso, no se demostrd que la invencidn
reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida como un
todo, se encuentra patentada o que en fuese objeto de una patente,
por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepcidn de

patentabilidad del articulo 21 a la presente invencidn.

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que
la sola afirmaciédn de que la presente invencidén se refiere al uso
de elementos convencionales no puede ser causal para objetar su
patentakilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado
reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina®'®,
quien ha sentenciado gue ese hecho per se no demuestra ni la falta
de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanto
a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la
invencién puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo
pueden estar dados por la aplicacién de dichos medios los cuales
constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un
procedimiento que no solamente no era conocido c¢on anterioridad

sino gque no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la

técnica, como eg el caso de la presente invencién.

661 yer, Proceso N¢ 21-IP-2000. Interpretacién Prejudicial de 27 de octubre de
2000.
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Es importante seflalar que la interpretacidn judicial gue
dio pie a dicha manifestacidén resulta aplicable al presente caso,
porque si bien se refiere al uso de medios trat@ndose del estudio
de novedad vy nivel inventivo de la invencidén la misma demuestra
gque la discusidén scbre el uso o no de elementos convencionales per
se en la invencidén reivindicada no es una excepcidn de
patentabilidad sino un elemento a tener éen cuenta al momento de

estudiar de fondo la patentabilidad de la invencidn.

En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos
en una invencidén  configurara per se una excepcidn de
patentabilidad el mismo no seria nunca tratado al momento de la
evaluacidn de la novedad o del nivel inventivo de la invencidn,
por cuanto una vez demostrada la excepcién de patentabilidad no
tendria sentido alguno continuar el andlisis de patentabilidad de
la misma. Concluir lo contrario, seria tanto como requerir que se
determinara si algo es obvic o evidente a partir de lo conocido
habiendo ya concluido que la materia comparada es idéntica. Por lo
tanto, como nadie haria un estudio de nivel inventivo a sabiendas
de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no trataria el
tema del uso de medios conocidos al momento de estudiar la novedad
de la invencién si dicho uso constituyera per se una excepcidn de

patentabilidad.

Por lo tanto, respetucsamente reiteramos gue la materia

acd vreivindicada no se refiere al simple uso de elementos

convencionales, toda vez que en la presente invencidén, el sistema
de suministrc de medicacidén reivindicado estd limitado por las
caracteristicas técnicas descritas, es decir por un conjunto de
elementos que tiene como objeto una funcidén especifica, los cuales
no han sido identificados en su totalidad en alguna anterioridad.
Por consiguiente, aun gi  la objecidn de T“segundo uso” del

Examinador fuese considerada como una objecidén a la novedad, aln
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asi dicha objecién estaria infundada dado que mno se ha
identificado ninguna anterioridad que incluya las caracteristicas

especificas aqui reivindicadas.

Por las anteriores razones, la decisidn de negar la patente
de invencién antes que estar sustentada en estas normas de la
Decisién 486 lo que hace es violar las mismas por cuanto fueron
interpretadas erréneamente y aplicadas indebidamente al presente
caso, de tal manera que la resolucién recurrida debe ser revocada

al momento de resolver el presente recurso.
5. PETICIONES

Ruego a Usted entonces, lo siguiente:
5.1. Que se revoque la Resolucién No. 17122 en cuanto dicha
resolucién niega el privilegio de patente para la solicitud de la
referencia y rechaza la solicitud divisional de patente.
5.2. Que se otorgue la respectiva patente para el invento
denominado: “SISTEMA DE SUMINISTRO DE MEDICACION Y METODO PARA

PREPARAR EL MISMO”.

6. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

El nombre y la direccidén del recurrente son:

BAXTER INTERNATIONAL INC.
One Baxter Parkway

Deerfield
T1llinois 60015

Estados Unidos de América

7. NOTIFICACIONES
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No 04-77.783
Clasificacion internacional (IPC) GO6F 19/00.
Concepto Técnico No 2.201

Realizado el estudio del recurso presentado contra la Resolucién No 17.122 del 29 de
mayo de 2008, notificada por edicto en el listado No 94 consecutivo No 8.582 que se desfijo
el 24 de junio de 2008 y, reevaluada la solicitud en su conjunto, se determinaron los
siguientes hechos:

1) En el punto 1 del escrito presentado por el recurrente, se identifica el apoderado de Ia
sociedad solicitante, quien sefiala que interpone recurso contra el acto proferido, alli hace
afirmaciones y peticiones no concordantes con la realidad porque, si los alegatos fuesen
ciertos y contundentes, lo que seguiria seria la valoracion de la novedad y el nivel inventivo
del pliego pero NO la concesién del privilegio solicitado, como lo pide el recurrente.

En el punto 2, se mencionan unos motivos de inconformidad en los que se sustenta el
recurso y en el punto 3 se transcribieron algunos apartes de la Resolucién impugnada y
concluye que la negacion se baso en el articulo 45.

2) Con referencia a las aseveraciones del subnumeral 4.1, dichos alegatos son solo
opiniones personales del mandatario sin ningin fundamento real, ni juridico ni mucho
menos técnico, que controvierta los fundamentos del acto, sino que buscan crear confusion
y desviar la atencién en quienes desconozcan el tema, como es evidente de lo siguiente.

1. En el numeral 6 del sexto considerando de la Resolucién impugnada la Administracion
sostuvo y aqui reitera que, las afirmaciones que hace el memorialista NO son ciertas como
es evidente de la calificacion hecha en el numeral 2 del citado acto, donde se explic en
detalle por que dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad, ademas
aparecieron nuevas objeciones pues se agregaron nuevos defectos y que consisten, por
una parte, en que:

i) El pliego calificado contintia presentando errores de traduccion y redaccién, por ejemplo,
el término tag en la descripcion lo tradujo como “identificador” y en el pliego como.
“lenglieta”, lo que provoca falta de concordancia entre lo descrito y lo reivindicado.

ii) Las reivindicaciones calificadas son indefinidas porque no es posible determinar cuales .

el aporte del solicitante al estado de la técnica; NO tienen sustento descriptivo porque en
dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar uno de los sistemas
reclamados sino que ese aparte expone el uso de medios técnicos para procesar
informacion; se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en
secuencias |6gicas para procesamiento de datos, lo cual, no se permite.

iii) Las reivindicaciones 1, 17,30 no son claras ni concisas porque incluyen explicaciones
ajenas a la definicion que se deberia haber tratado de lograr en, por ejemplo, “... capaz de

comunicar y hacer coincidir... formatos legibles por maquina”; “en donde el dispositivo de
computo portatil lee... paciente”.

iv) La reivindicacion 2 no tiene enlace logico con la independiente porque no delimita o
aclara una caracteristica técnica incluida en aquella sino que se desvia a usos.

v) La reivindicacién 3 se redact6 en términos del uso de los componentes de un producto y
en secuencias légicas para procesamiento de datos, lo cual, no se permite.
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vi) Las reivindicaciones 15, 16 a 19, 24, 25, 28, 29 no tienen enlace logico con su
independiente respectiva porque no aclaran o delimitan una caracteristica técnica incluida
en aquellas sino que se salen del tema porque hacen referencia a etiquetas, a los datos
que portan aquellas, tipo de medicacién, formatos legibles por maquina, datos y/o efectos
del uso de medios técnicos para procesar datos.

vii) Las reivindicaciones 32, 34, 38 quedaron mal referenciada, segun las reglas
establecidas, porque la regla 123.quinquies 4).a).de la ley tipo no se cumple, y que la
oficina ha venido utilizando en su procedimiento de calificacion, dicha regla, (ver parrafo 64
de la “Guia para los paises en desarrollo sobre el examen de las solicitudes de patentes”),
establece que:

“Una reivindicacion es “dependiente multiple” si depende de mas de una reivindicacion
precedente. Tal dependencia solo puede ser alternativa y no puede servir de base a otra
dependencia mattiple... por ejemplo, si la tercera reivindicacion ha de referirse a las dos
precedentes sélo podra hacerlo mediante la formula “conforme a (segun) una de las
reivindicaciones 1 6 2" y no mediante la formula, “de acuerdo con las reivindicaciones 1y
2" la cuarta reivindicacion, a su vez, no podra referirse a la terceray a otra...”.

Por otra parte, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir una
reivindicacion independiente por categoria seguida, cada una de ellas, por una o mas
dependientes; se puede admitir mas de una independiente por categoria, siempre y
cuando NO sea posible definir la solucion en una sola reivindicacion y que se cumpla una
de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcién de otro, como una llave o una

cerradura o un transmisor y un receptor.
b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacion o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos analogos, permitan llegar al mismo
producto final. .

ix) Las reivindicaciones 1, 15, 16, 24, 25, 28, 29 y dependientes referentes a “sistema de
suministro” NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas; ademas, cada grupo
respectivo se relaciona al mismo objeto y las diferencias entre unasy otras, de cada grupo,
se limita a la definicién de la materia que se trata de proteger y a algunos términos alli
incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aln mas, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca
proteccién y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccion.

A lo anterior se agrega que, los cambios introducidos al pliego, practicamente, en NADA
modifican las objeciones trasladadas en el oficio, como se aclara en lo que sigue.

Como ya se dijo enii), las reivindicaciones no tienen soporte descriptivo dado que en ese
aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios
incluidos en dicho sistema sino que, en dicho pliego, las independientes enumeran unos
elementos junto con la relacion del uso de los elementos de ese producto y/o en
secuencias logicas para procesamiento de informacion o datos, lo que no es definir una
forma de ejecucion de un producto, razén por la que carecian y no pueden tener soporte
descriptivo.

Todas las objeciones anteriores el recurrente trata de “controvertirlas” con una alusién a un
parrafo del Manual Andino, no citado por la oficina en el oficio trasladado y, en la
Resolucién solo se uso para controvertir, lo que en la respuesta al oficio, fue planteado por
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el representante; y, con solo afirmar que , “... las modificaciones... qued6 subsanada...
permite determinar el alcance de la proteccion... evidencia que el tenor es claro...”, que
tienen ningun tipo de sustento en la norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable,
puesto que no hay un analisis en contra de todas y cada una de las objeciones planteadas
en el citado numeral 2 del acto en discusion, y que son 9.

2. En el citado numeral 6 del sexto considerando, se aclaré que de la lectura cuidadosa de
la pagina 35 del citado (por el mandatario) Manual Andino, ya que, en el siguiente parrafo
al que causa confusion, se sefiala que: “Las caracteristicas pueden ser estructurales... O
(ahi NO dice Y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una funcion por
ejemplo, “elemento para medir la presién)”, lo cual, CONCUERDA con lo que establece
la guia citada por la administracion, que ha sido, es y sera el procedimiento comin a
seguir, que exige que las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se desea
proteger, mediante caracteristicas técnicas estructurales 6 de funcion.

A laluz de lo anterior, el parrafo del Manual Andino en el que se fundamentan los alegatos,
tiene una interpretacion muy diferente a la que, fantasiosamente, se le quiere dar, ya que,
lo que dicho parrafo sefiala es: i) que una reivindicacién no debe ser solo una enumeracion
de elementos (componentes) sino que ii) debe establecer la relacién de funcion entre
aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrénico y afines tiene una forma especifica
de realizacién, e iii) indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en la
materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que el mandatario resalta del Manual Andino, (del tipo elemento,
medio o pieza para hacer una funcion por ejemplo, “elemento para medir la presion),
probablemente, fue sugerido por alguien que no conoce los campos mecanico, eléctrico,
electronico, electromecanico, mecatromico y afines, pues decir que: “elemento para definir
la presion” NO ha sido, NO es, NI nunca ser4 la definicion de una funcion en cualquiera de
los campos antes citados.

Quienes tienen un minimo de conocimientos en el arte saben que afirmar, por ejempio:
“aparato de comunicaciones que incluye un transmisor para trasmitir una sefial codificada,
un receptor para recibir una sefal codificada” y similares, NO establecen una relacion de
funcién ni determina una funcién entre los componentes del aparato de comunicaciones
sino que menciona el USO de una o mas partes del aparato, puesto que un transmisor se
usa para transmitir sefiales, un receptor se usa para recibir sefales, un codificador se usa
para cifrar, encriptar sefales, un detector se usa para detectar sefiales o datos, etc. de
donde es evidente que un “sistema de suministro de medicacién adaptado para suministrar
la medicacién de un recipiente...”, “el dispositivo portatil... lee los datos de la medicacion. ..
los datos del paciente... para comparar los datos ...", etc. NO definen una funcién entre
los componentes del sistema sino el uso de partes de ese sistema para logar el efecto, no
técnico, de suministrar una medicacion a un paciente.

Finalmente, quienes tienen experiencia en el campo, conocen la forma especifica de definir
un producto por medio de caracteristicas técnicas de estructura O de funcion, en el
sentido establecido por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes y, que en
los campos eléctrico, electronico y afines tiene(n) una forma particular de realizacion, por
ejemplo, mediante las interconexiones entre los componentes de una disposicion o por una
funcién entre los componentes de la estructura de la disposicion o sistema.

En conclusion, las aseveraciones del recurso intentan crear confusion y desviar la atencion
de quienes no tengan experiencia en el tema para argiir una presunta “violacion” del
articulo 30, sin explicacion real que las sustente, ni de por qué se deberia entender asiy, si
las reivindicaciones cuestionadas cumplen los requisitos acorde a lo establecido por la
norma, el procedimiento de calificacion y la jurisprudencia vigentes, ademas, hacer meras
afirmaciones no es prueba irrefutable de que se cumplan los requisitos establecidos porel
articulo 30.
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3) Para desvirtuar los alegatos del subnumeral 4.2 del recurso, es suficiente puntualizar
que:

a. El articulo 14 de la Decision 486 establece: “Los paises miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento (...) Industrial”, (resaltado
fuera de texto).

De lo determinado por ese articulo, alguien con un minimo de conocimientos en propiedad
industrial entenderia que, ademas de los requisitos de patentabilidad la norma establece
dos categorias de invenciones, de producto o de procedimiento. Por tal motivo, tanto en
el numeral 5 del oficio No 7.351 del 15 de junio de 2007 y el numeral 4 del sexto
considerando de la Resolucion atacada, la oficina explicd que:

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decision ni el
reglamentario ni el Manual Andino establecen, taxativamente, como se debe definir cada
una de las categorias la oficina, desde hace mas de 20 afios ha venido utilizando la Guia
sobre el examen de las solicitudes de patentes en el procedimiento de calificacion de
las solicitudes puestas a su consideracion, debido a que la OMPI escribi6 dicha Guia con
el fin de suministrar una forma de lienar los “vacios” dejados por la legislacion y se diera
una salida a esos “vacios”, la cual, por su uso prolongado se ha convertido en_practica
comun_del procedimiento, conocida por casi todos quienes tienen experiencia en el
tema.

Adicionalmente, la administracién informé que con fundamento en la jurisprudencia dictada
en la interpretacién prejudicial dentro del proceso 36-1P-98, que aclara como se debe
definir cada categoria de invencion incluida en la norma, donde en 4.1 de la citada
interpretacion se establece:

“(...) Las invenciones de producto son aquellas (...) que revisten una forma tangible, por
ejemplo, maquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. la invencién puede residir tanto en
un producto independiente como en un producto que solo constituye una parte de otro
producto y que solo puede venderse como parte de otro producto. Una invencion de
procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencia de etapas
conducentes a la fabricacion de un producto (...)", (resaltados y subrayados fuera de texto).

Por consiguiente, de acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia dictada,
por una parte, un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las
caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de funcién entre los
componentes de una estructura pero NO mediante una mezcla de ellas; por otra parte, las
reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de
etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacion de un producto.

A la luz de lo precedente, en el numeral 4 del sexto considerando del acto impugnado se
sostuvo y se reitera aqui que estudiado el pliego de la solicitud, en primer lugar, se
determiné que las reivindicaciones relativas a los diferentes sistemas NO revisten forma
tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de uno 0 mas componentes de un
sistema para suministro de medicacién y/o en secuencias de procesamiento de
informacién o datos pero no mediante caracteristicas de estructura o de funcion, que
definieran una solucion al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Como es bien conocido en propiedad industrial, para que un producto revista una forma
tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el
producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, uno o mas de los componentes
de dicho producto para obtener un resultado, como hacer funcionar dispositivos medicos,
por ejemplo, suministrar un medicamento a un paciente.

En segundo lugar, las reivindicaciones de procedimiento o “‘método para preparar
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suministro de medicacién”, NO consisten en una secuencia de etapas conducentes a |a
fabricacién de un producto sino que relacionan en secuencia légica el uso de medios
técnicos para procesar informacién, motivo por el que no se tendran en cuenta en lo
sucesivo.

Finalmente, las reivindicaciones tanto de producto como de procedimiento incluyen
mezclas de caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su redaccién, ejemplos:

“1.un sistema de suministro... capaz de comunicar... legibles por maquina, el sistema... un
dispositivo...“.

“2 un sistema... adaptado para suministrar...”, y de forma similar en el resto de las
reivindicaciones de “sistema’.

En lo anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales y, la
subrayada, caracteristicas de procesamiento de informacion (uso).

Por su parte, en las reivindicaciones de procedimiento o “método” NO se admiten
referencias a los medios técnicos usados o que ejecuten las “etapas” del supuesto metodo,
ejemplo.

“40. Un método... suministrar... una primera etiqueta... medicacién... suministrar una
lengiieta adaptada para ser portada... suministrar... portatil con medios para leer... “, y de
igual modo en las restantes reivindicaciones de “meétodo”.

En lo anterior, es evidente que lo subrayado se refiere a los medios usados y lo restante a
la secuencia logica de procesamiento, relacionada como “etapas’.

b. Respetuosamente, nos parece que el recurrente para sus alegatos, deberia haber
tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso
36-1P-98 antes citado, aparte vi. “examen de fondo de la solicitud de patente”, donde se
establece:

“el tramite de concesién de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento
juridico para garantizar la tutela del interés general, gvitando que se otorguen privilegios
sobre materia que pertenezcan al dominio publico o que simplemente no cumplan con las
exigencias _establecidas por la norma_ comunitaria; pero también (...) la
Administracion en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente
establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses
legitimos de los particulares que soliciten una patente”. (Subrayado y resaltados fuerade
texto).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administracion
tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento fegaimente establecidos, para
cumplir v hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier
otra persona para que falle un caso a nuestro cargo.

Puesto que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos
legalmente establecidos, la que determina la forma de presentar las reivindicaciones; arguir
que se trata de crear un “requisito adicional”, “que carece de fundamento legal’, etc. son
meras afirmaciones sin ningin sustento en hechos ciertos que sirvan para controvertir las

objeciones de fundamento del acto en discusion.

c. A todo lo anterior se puede agregar, de un lado, que, tal como se explica en el numeral
seis del sexto considerando de la Resolucién atacada, se reitera que: “... se apoyan en
doctrinas extranjeras que constituyen circunstancias muy secundarias para el examen de
patentabilidad debido al cardcter meramente ilustrativo, no vinculante y subordinado a
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otros criterios y fuentes de interpretacion, previsto en el cbdigo civil para la
jurisprudencia y doctrina foraneas”, (Resolucion 26312 del 22 de agosto de 2002 de la
Superintendencia de Industria y Comercio).

Por lo tanto, a la luz de todos los hechos antes desglosados, los alegatos del recurrente de
ninguna manera controvierten las objeciones que fundamentan el acto atacado puesto que
los mismos se dirigen mas a descalificar la jurisprudencia utilizada por el examinador y a
tratar de atribuirse el derecho de fijar la manera en que las reivindicaciones, de cada
categoria se puedan presentar, acorde a la conveniencia de su representada que en
presentar hechos ciertos que condujesen a reconsiderar la posicién adoptada, la cual, en
sintesis consiste en que realizado el estudio del pliego, se determin6 que las
reivindicaciones relativas a los diferentes sistemas NO revisten forma tangible porque ellas
se redactaron en términos del uso de uno o0 mas componentes de un sistema para
suministro de medicaciéon y/o en secuencias de procesamiento de informacion o datos y
no mediante las caracteristicas de estructura o de funcion que definieran una solucién al
problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Dicho de otro modo, un producto para que revista una forma tangible se debe describiry
reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué
forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o mas de los componentes de un
producto para obtener un resultado o efecto del uso, como suministrar un medicamento a
un paciente.

De otro lado, se puede agregar que los “datos de la medicacion a suministrar contenidos
en una etiqueta” o “las instrucciones para suministrar una medicacion” o sefal,
funcionalmente, equivale a la mera presentacion de informacion porque, tanto la etiqueta
como la sefial, no son mas que portadores de material descriptivo no funcional, el cual, por
si solo no puede proveer aplicacion(es) practica(s) para la manufactura de un objeto (el
sistema de suministro de medicacién). Aiun mas, sin la intervencion de un aparato de
procesamiento (procesador) el sistema de suministro, la etiqueta y/o la sefial no
representan ni una funcién ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o
manufacturar nada a partir de ella(s).

En conclusion, los alegatos se basan mas en opiniones personales del interesado y no en
hechos reales que sustenten sus afirmaciones, ademas, no se presenta ni una sola prueba
que demuestre la presunta “violacién” del articulo 14 ni se explica en que se fundamenta
la afirmacion de que se pidi6 un requisito adicional a los contemplados por la norma; hacer
meras aseveraciones, sin ningun tipo de sustento cierto, no controvierten ni menos aun
desvirtuan, los fundamentos de la Resolucion.

4) Con relacion a los alegatos del subnumeral 4.3 del recurso, resulta suficiente puntualizar
que no tienen ningun sustento que demuestre la existencia de una caracteristica comun e
inventiva en los diferentes grupos de reivindicaciones; es evidente que la sola afirmacion
de que se cumple el requisito no constituye una prueba que controvierta ni menos ain que
desvirtte la posicion de la administracién expuesta el acto atacado.

No obstante, para aclarar la posicién de la oficina, cabe indicar que en el punto 8 del
Manual Andino (ver paginas 60 a 63) se explica lo relativo a la unidad de invencion.
Partiendo de lo que establece el articulo 25, en una solicitud se puede reivindicar: a) una
sola invencién; o b) un grupo de invenciones relacionadas entre si por un unico
concepto inventivo.

Adicionalmente, cuando una solicitud incluye reivindicaciones dirigidas a un grupo de
invenciones, el concepto inventivo tinico que relacione las invenciones debe ser técnico,
cumplir por si mismo los requisitos de novedad y nivel inventivo y ser comun a todas lag
reivindicaciones.

A la luz de lo anterior, alguien con minimos conocimientos en el tema que realice una
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comparacion entre las reivindicaciones 1, 8, 15, 16, 24, 25, 28, 29, 40, 43 no encontrara en
ellas una caracteristica que cumpla los requisitos relacionados en el parrafo anterior.

Se podria agregar que, si se aceptase la posicion del solicitante (cumplimiento de la unidad
de invencion), entonces seria evidente que las citadas reivindicaciones 1, 6, 15, 16, 24, 25,
28, 29 y dependientes, de “sistema”, y, 40,43 y dependientes, de “método” pareceria que
se relacionan, efectivamente, a un mismo objeto, pero que difieren las unas de las otras,
solo respecto de la definicion y de la terminologia usada en las caracteristicas del objeto
para el que se busca proteccion, razon por la cual, el pliego careceria de concision.

Aun mas el pliego, como un todo, no tendria claridad y provocaria que por la pluralidad de
reivindicaciones formalmente dependientes, pero que en realidad son independientes, no
sea posible determinar, para cuales caracteristicas se busca proteccion y se coloque una
carga indebida en la oficina, en tratar de establecer los limites de la proteccion que se
busca.

En conclusion, los alegatos traidos a colacién son meras afirmaciones sin ningun tipo de
sustento real que, respetuosamente, consideramos solo se atreveria a hacer una persona
sin conocimientos en el tema.

5) A la luz de lo ya explicado en los puntos 2) a 4) precedentes, los alegatos los
subnumerales 4.4.1y 4.4.2 del escrito, quedan sin ningln soporte real por las siguientes
razones:

a. Respecto a los alegatos del subnumeral 4.4.1 resulta suficiente sefialar que, con la larga
iteracidén de la “hermenéutica juridica” para los articulos 15 e) y 21 de la Decisién, se
pretende controvertir lo que no puede comprender y discutir, técnicamente, puesto que
tanto en el oficio como en la Resolucion se explicd que un sistema o producto se puede
reivindicar por la(s) caracteristica(s) estructural(es) o de funcion(es) pero no por el uso o el
procesamiento de datos que ejecute uno o mas de los componentes de sistema, como
ocurre en este caso.

Aun mas, para desvirtuar las aseveraciones del memorialista basta sefialar que de acuerdo
a la jurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen, debe partir del
conocimiento que él tiene del estado de la técnica para determinar si con esos
conocimientos habria podido producirse la invencién o no; en otras palabras, NO es
requisito indispensable que un segundo uso ni ninguno de los restantes requisitos de
patentabilidad sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los
conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificacion.

b. Ni los productos ni los métodos reivindicados en este expediente, contrario a lo que
supone y afirma el recurrente, NO se definieron mediante las caracteristicas técnicas
permitidas por la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes por las razones ya
explicadas en todo lo precedente.

c. Respecto a las aseveraciones de 4.4.2.1amén de ser solo afirmaciones sin ningtin tipo
de sustento real se desvian de la discusion y trata de crear confusion en quienes no
tengan experiencia en el tema porque:

El que el Manual Andino, la guia para examen de la Oficina Europea de Patentes y el
manual del inventor digan que la excepcion es para “programas per se”, no significa que
con ello se controvierta ni menos aun se desvirtde los fundamentos del acto impugnado,
toda vez que la legislacion vigente establece que por: Programa de ordenador (software)
se entiende: “la expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras, codigos,
planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automatizado, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato electrénico o similar
capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado
resultado”.

g4
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Por esa razon, se ha considerado, considera y considerara como soporte légico como tal
las secuencias logicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no
solo porque asi lo permite la norma (... o en cualquier otra forma que, al ser
incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga
determinado resultado) sino porque técnicamente son programas como tal.

Puesto que las reivindicaciones de “sistema de suministro de medicacion” o producto se
redactaron en términos del uso de medios técnicos para procesar informacion y en
secuencias 1égicas para procesamiento de informacion, es obvio que no cumplen las
disposiciones objetadas.

d. Para desvirtuar los alegatos de 4.4.2.2 es importante puntualizar que:

En el numeral 4 del sexto considerando se sostuvo y aqui se reitera que por lo demas cabe
anotar que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo) uso de un sistema de
procesamiento de Informacién de tipo convencional, puesto que se trata de un sistema de
procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello, convencional como se puede
constatar con el contenido de la misma especificacién de la solicitud. -

Parece necesario aclarar que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad el uso
de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redaccion del documento con
mezclas de caracteristicas no permitidas, debido a que se distorsiona el aporte real al
estado de la técnica, se altera la proporcion que debe existir entre lo divulgado y la
proteccién solicitada y, no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un “sistema” o producto como tal, es independiente de como se usa, es
decir, dicho producto no se puede restringir por la manera de uso pensada (deseada) que
se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del género de datos que se
almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de informacion que se
despliegue en la misma, una sonda de medicacion es independiente del medicamento que
contenga o del manejo que haga el computador, etc. de alli, que la forma (secuencia) en
se que procesen unos datos y el efecto logrado de reducir potenciales errores al
suministrar medicaciones a pacientes, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un
sistema de suministro de medicacion, de la forma como se reivindica aqui.

Ademas, tanto en el oficio como en la Resolucion sostuvo y aqui se reitera que el USO se
puede constatar con el contenido de la misma especificacion y, las reivindicaciones de
“sistema de suministro de medicacion” o producto se redactaron en términos del uso de
medios técnicos para procesar informacion y en secuencias Iégicas para procesamiento
de informacion.

Estos Gltimos argumentos de fundamento del acto, en ningin momento y lugar del recurso
se tratan de controvertir sino que se hace un desvio al Manual del inventor y a una
“doctrina” para tratar de crear confusion en quienes no tengan experiencia en la materia y
desviar la atencion.

e. Al final del numeral 6 del citado sexto considerando de la Resolucion, ia oficina sostuvo
y reitera que, un técnico en el arte (programador) podria realizar el sisterna de suministro
de medicacion sin ningn esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, ya
que se trata de operaciones que, cominmente, ejecuta en su campo; y de otro lado, que
asi se puede determinar con los documentos 1y 2 del reporte de busqueda que no los
discutimos en la Resolucion debido a que amen de esta razon hay 3 mas en las que se
fundamentan nuestra decisién y, porque para un técnico en la materia NO es aparente cual
parte de la solicitud podria servir como base para una nueva reivindicacion permisible, lo
que hace imposible superar las objeciones planteadas mediante correccion..

Finalmente, la jurisprudencia citada por el recurrente es la aplicable en lo pertinente, como
ya se hizo en arriba en los subpuntos a. hasta d., y que consiste en que los conocimientos
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y experiencias del examinador son el punto de partida para la calificacion de una solicitud.

Consecuentemente, los alegatos son intrascendentes porque de un lado, una objecion
sustentada en argumentos técnicos, trasladada por la oficina, debe ser controvertida con
argumentos técnicos y no con desviaciones a interpretaciones juridicas amafiadas del
articulo 27 de codigo civil o del “Manual del inventor editado por su despacho” o de los
articulos 15 e) y 21, para buscar crear confusion y desviar la atencion, de otro lado, no
presentan el debido sustento puesto que no se fundamentan ni en el procedimiento
establecido ni en la jurisprudencia dictada, ni explica por qué se deberia entender asi y/o
quien lo autoriza u ordena.

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto se concluye que:

a) El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revision de un acto administrativo,
como es el que nos compete, de controvertir las razones de fundamento de dicho acto con
hechos que tengan sustento real pero no en tratar de crear confusién y desviar la atencion
de quienes no tengan conocimientos en propiedad industrial con base en alegatos sin un
analisis técnico, que permitiese reconsiderar nuestra posicion, en opiniones personales, en
tergiversacion de los hechos y especulaciones juridicas, que nada tienen que ver con el
contenido del la Resolucion impugnada ni con la norma, el procedimiento legalmente
establecido y la jurisprudencia dictada.

b) Las conclusiones del recurrente merecen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos, de
ningin modo, desvirtuan los fundamentos que sustentan la Resolucion impugnada, como
se deduce de la exposicion hecha en los puntos 2) a 5) precedentes.

En virtud de lo expuesto, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado en
las reivindicaciones: _1_a _43_ (folios: _219_a _228_).

Bogota, D.C. 2008 08 01
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