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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIONN® 265633
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT1/04078340

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

en ejercicio

CONSIDERANDO

PRIMERO: (Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de agosto
de 2004, bajo el nimero PCT/04078340, entrd a fase nacional la solicitud de patente
de invencion titulada: “SISTEMA Y METODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS
MEDICOS", lque corresponde a la solicitud internacional PCT/US02/40755.

SEGUNDO:|Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
Henar la solici:itud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: IQue realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de fa Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requirié al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones

efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 18 de octubre de 2007,
atendid oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. Asi
mismo, allego un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones
establecndag en el articulo 34 de la mencionada Decision 486 y modificé el titulo a:
“SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSION".

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién d

SUPERINTENDENCIA

sean de pro

e la Comunidad Andina se otorgaran patentes “...para las invenciones,
ducto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre

que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial™.

SEXTO: Qu

del expedie

e las nuevas reivindicaciones 1 a 13, contenidas en los folios 154 a 156
nte en estudio, ademas de no ser claras y relacionarse con un uso, estan

excluidas de patente. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto d

Segun la d
tégico para
para operar

e la invencion

ascripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte
programar una bomba de infusion, reivindicado en la forma de sistema
una bomba de infusién.
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De otra partle, el nuevo pliego reivindica un sistema para operar una bomba de
infusion, relacionado en las reivindicaciones 1 a 13.

2. No se cumple el articulo 30

El articulo 3q de la Decision 486 sefiala que “las reivindicaciones definiran la materia
gue se desqa proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcién’.

Las nuevas reivindicaciones son indefinidas, porque no es posible determinar cual es
el aporte dél solicitante al estado de la técnica. Ademas, no tienen sustento
descriptivo, porque en dicho aparte no se divuiga una forma de ejecutar o fabricar el
sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.

La rennndncacnon 1 solo hace una enumeracion de elementos que no definen una
solucion a un problema técnico.

Las relvmd:cacuones dependientes se redactaron en términos del uso de los
componentes de un producto y en secuencias loégicas para procesamiento de datos,
lo cual, no s:e permite, porque no son caracteristicas técnicas; adicionalmente, no
tienen enlace logico con la mdepend:ente porque no aclaran ¢ delimitan una
caracterlstlca técnica incluida en aquella sino que se desvian a efectos del uso de

medios técnicos para procesar datos.

En consecujencia, no obstante el requerimiento oportunamente formulado, las
reivindicaciolnes calificadas atin no cumplen con las prescripciones establecidas en el
mencionado articulo 30 de la norma supranacional andina.

3. No es una invencion

El articulo 15 de ta Decision 486 sefala que no se consideraran invenciones: “e) los
programas de ordenadores o el soporte l6gico como tales”.

Por su parte, la Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, normatividad
supranacmnal que regula el régimen de derechos de autor, incluye, en su articuio
tercero, la def nicién legal de software equiparandolo a programa de ordenador, en el
siguiente sentido: “Programa de ordenador (Software): Expresién de un conjunto de
mstruccmne:s mediante palabras, codigos, planes o en cualquier otra forma que, al
ser lncorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que
un ordenador -un aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaciones-,
gjecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.”
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A la luz de lo anterior, la Oficina ha considerado como soporte Iégico como tal no
solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un resultado, sino
también las secuencias logicas de procesamiento, las rutinas, los protocolos, los
algoritmos, etc no solo porque asi lo permite la norma andina citada (*... o en
cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura
automat!zadb determinada tarea u obtenga determinado resulftado”) sino porque
técnicamenté son programas como tal.

Las relvmdchcmnes de “sistema para operar una bomba de infusion” o producto se
redactaron én términos de criterios de seleccién y de secuencia légica para
procesamiento de informacién. Adicional a lo anterior, en la misma descripcion se
indica que se trata de soporte légico comg tal como se puede constatar, por ejemplo,
en la paginal 14, sequndo parrafo.

Porias razones anteriores, el capitulo reivindicatorio es soporte l6gico como tal, que
esta incurso en lo dispuesto por el articulo 15e) de la norma andina, suficiente motivo
para denegar la presente solicitud.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

En el artlculo 14 de la Decisibn 486, se establece que “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”.

Como se adwerte en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 el uso no es patentable,
debido a que en la norma mencionada se establece el ambito de patentabilidad
cuando se senala que las patentes se otorgaran “para las invenciones sean de
producto o de procedimiento...”, campo dentro de! cual no aparecen sefalados los
usos.

Ahora bien, jun producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por
las caracter sticas de estructura o bien por las caracteristicas de funcion entre ios
componentes de una estructura; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento
{método) dqben definirlo mediante una secuencia de etapas {pasos) que conduzcan
a la fabricacién de un producto.

Estudiado el pliego de la SO|lCltUd se determind que las reivindicaciones alli incluidas

no revisten Torma tangible, porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o
mas componentes de un sistema o producto y en secuencias de procesamiento de

informacion|o datos, pero no mediante caracteristicas de estructura o de funcion, que
definieran una solucion al problema técnico que, supuestamente, se resuelve.
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Para que un|producto revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de
forma que se sepa cdmo ejecutar o fabricar el producto, pero no de qué forma se usa
o se puede usar, total o parcialmente, uno o mas de los componentes de dicho
producto para obtener un resultado, como hacer funcionar dispositivos médicos, por
ejemplo, una bomba de infusién para suministrar un medicamento a un paciente.

De otro lado, incluyen mezclas de caracteristicag no permitidas, como se evidencia
v s .
de su redaccion, ejemplos:

“1.un 5|stema para operar... una primera computadora... disefada para acepftar.. .,
una segunda dusenada para aceptar... en el cual la segunda computadora es
disefiada_para enviar..

\
‘2. el S|stema . es disefiada para aceptar...”, y de forma similar en el resto de las
rewunducacno‘nes
Como se adwerte la parte no subrayada son caracteristicas estructurales vy, |
subrayada, ¢aracteristicas de procesamiento de informacion (uso).

Por las antelriores razones, se considera que lo reivindicado en el presente caso se
refiere a usos, materia que no es objeto de patente segun lo dispuesto por el articulo
14 de fa Decision 486,

Por lo demas, cabe anotar que lo solicitado, simplemente, hace otro (segundo} uso
de un sistema para procesamiento de informacién de tipo convencional, puesto que
se tratade uh sistema de procesamiento ampliamente conocido en el arte y, por ello,
convencnonal como se puede constatar con el contenido de la misma especificacion
dela soI|C|tud de tal manera que incluso, caeria dentro de la orbita del articulo 21 de
la misma norma supranacional andina.

Parece necesario aclarar que no se puede aceptar como sustento de patentabilidad,
el uso de Eomponentes 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 proteccion 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 ejempio, una memoria es independiente del género de
datos que $e almacenen en ella, una pantalla es independiente del género de
informacion|que se despliegue en la misma, etc. de alli, que la forma (secuencia) en
que se procesen unos datos y el efecto logrado de proteger un soporte logico de su
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uso indebido, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un sistema para
aplicacion de los métodos, como se reivindica aqui.

5. Respuesta del solicitante

Sobre ios comentarios del solicitante a |la notificacion de fondo, conviene realizar las
siguientes anotaciones:

» Con relacién a los comentarios del punto 3.1 se precisa que:
a. El nuevo capitulo se aceptd y calificé acorde a las disposiciones y practica

administrativa vigentes. Sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los
requisitos de claridad por las razones expuestas en el punto 2.

Cabelaclarar que, los cambios introducidos al pliego, practicamente, en nada
modlftcan las objeciones trasladadas en el Oficio 6931, porque, como antes se
sustento las reivindicaciones no tienen soporte descriptivo dado que en ese
aparté no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante
nuevos medios incluidos en dicho sistema, sino que en dicho pliego la
mdeplendlente enumera unos elementos y las dependtentes relacionan el uso
de los elementos de un producto y en secuencias légicas para procesamiento
de datos, lo que no es definir una forma de ejecucién de un producto, razén
por la que carecen y no pueden tener soporte descriptivo.

b. En la respuesta se asegura que, “...el aumento en el numero
relvmdlcamones no corresponde a una ampliacién en la proteccnon original,
sino a una reorganizacion de las caracteristicas esenciales de la invencion,
relvmdlcandola independientemente tanto por sus caracteristicas técnicas
estructurales como por las funcionales”, lo cual, son meras afirmaciones sin
nlngun tipo de sustento, puesto que, de un lado, un producto, en aras de la
claridad y precision exigidas debe ser definido o bien por las caracteristicas
tecnlcas de estructura o bien por las caracteristicas técnicas de funcion entre
los clomponentes de una estructura, pero no mediante una mezcla de ellas,
menos aun cuando la mezcla consiste en la enumeraciéon de uno o mas
etementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso en el
procesamlento de informacion o de datos; adicionalmente, el producto debe
revestir una forma tangible.

De otro lado, las reivindicaciones son para definir la materia que se desea
proteger mediante la patente, que se debe realizar por medio de las
caracteristicas técnicas aportadas por el inventor (ver parrafos 54 at5 de la
Guia sobre el examen de las solicitudes de patentes de la OMPY), lo cual,
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perfectamente concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual Andino de
Patentes: “las reivindicaciones deben contener todas las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion las cuales definen a la invencion y la
hagan o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas
caracteristicas esenciales definen la solucion al problema técnico que intenta

resolv'er la invencion”.

De lo precedente queda claro que, al calificar la reivindicacion 1 de inmediato
se detecta que esta enumera unos elementos convencionales, tales como las
compLEItadoras, los identificadores de pacientes (que pueden ser de personal,
equipo y medicaciones), las fuentes y un parametro operativo para la bomba
de infusién, el que no es una caracteristica técnica ni de estructura ni de
funcié'n, razones por las que no define una solucién a un problema tecnico.

Por ultimo, si a independiente se define mediante caracteristicas técnicas de
estruo[tura las dependientes pueden y deben aclarar o delimitar una
caracteristica de estructura pero no una supuesta funcion, porque no tendria
enlace l6gico con la independiente o viceversa.

c. En la respuesta, se asegura que [a reivindicacion 1 esta caracterizada por |a
estructura que debe tener y las reivindicaciones 2 a 13 por las caracteristicas
tecnicas/ funcionales de dicho sistema, de acuerdo con los lineamientos del
Manuél de la Comunidad Andina. Y, en el tltimo parrafo del punto 3.1 de la
resputesta el interesado declara: “...en el evento que su Despacho considere
que dichas objeciones no han sido superadas y que un sistema no puede
reivindicarse mediante los elementos que lo componen y la relacion funcional
existente entre los mismos, agradeceriamos que nos dejara conocer su
interpretacién con respecto al texto del Manual Andino de Patentes
anteribrmente citado, en donde dicha posibilidad es expresamente aceptada”.

Al respecto, es importante aclararle al solicitante que el numeral 4.2 del
Manua! Andino sefiala: “Una reivindicacién debe incluir no solamente una
enuméracién de elementos, sino también indicar su_funcionamiento y la
relacién funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la
materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definicion del
elemento” (subrayados y resaltados fuera de texto).

De alli se desprende: i) que una reivindicacion no debe ser solo una
enum:eraci()n de elementos (componentes) sino que, i) debe establecer la
relacion de funcién entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electronico
y afihes tiene una forma especifica de realizacion, i) indicar su
funcianamiento cuando para la persona versada en la materia ello no se
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desprenda de forma obvia de la misma definicion del elemento.

Ahora bien, el ejemplo que el interesado resalta del Manual Andino, (del tipo
elemento medio o pieza para hacer una funcion por ejemplo “elemento para
medlr‘la presion), no encuadra en los campos mecanico, eléctrico, electronico,
electromecanlco mecatronico y afines, pues decir que: “elemento para definir
la presmn" no es la definicion de una funcién en cualquiera de los campos
antes|citados.

De tal suerte, el hecho de afirmar, por ejemplo: “aparato de comunicaciones
gue incluye un transmisor para trasmitir una sefial codificada, un receptor para
recibir una sefal codificada” y similares, no establecen una relacion de funcidn
ni determlna una funcién entre los componentes del aparato de
comumcacmnes sino que menciona el usc de una o0 mas partes del aparato,
puesto que un transmisor se usa para transmitir sefiales, un receptor se usa
para recibir sefiales, un codificador se usa para cifrar, encriptar sefales, un
detector se usa para detectar sefales o datos, etc.

Ens gundo lugar, el siguiente parrafo de la pagina 35 del citado Manual
Andino sefiala que: “Las caracteristicas pueden ser estructurales... o {(ahi
no d@:e y) funcionales (del tipo elemento, medio o pieza para hacer una
funcion por gjemplo, “elemento para medir la presién)”, lo cual, perfectamente
concﬁerda con lo que establece la Guia citada por la Oficina, la que orienta en
el sentido de que las reivindicaciones de producto definan, el objeto que se
deseg proteger, mediante caracteristicas técnicas estructurales 6 de funcion.

En c nclusién, de una parte, las aseveraciones del solicitante no tienen
sustento y, de otra parte, quienes tienen experiencia en el campo
correspondlente conocen la forma especifica de definir un producto por medio
de caracteristicas técnicas de estructura o de funcion 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 funcion entre los componentes de la estructura de la
disposicién o sistema.

» Para|desvirtuar los comentarios del numeral 3.2.1, conviene sefialar que el
producto reivindicado en el expediente, contrario a lo que afirma el interesado,
no se definié por las razones suficientemente ya explicadas. :

e Conrelacién a los comentarios del numeral 3.2.2, conviene sefialara que: a) la
esencia de las reivindicaciones consiste en definir la invencién; b) una
reivindicacion independiente debe definir la invencién mediante caracteristicas
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técnicas y que las dependientes son para aclarar o delimitar alguna
caracteristica técnica incluida en la_independiente; c) las reivindicaciones
dependientes de este caso no delimitan o aclaran una forma particular de
reaiizaﬁacién de un producto, porque las caracteristicas alli incluidas no son
técnicas.

Adiciqnalmente, en el Oficio trasladado se informé que un producto debe
revestir una forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas de
estruétura o bien por las caracteristicas de funcion entre los componentes de
una estructura pero no mediante una mezcla de ellas, menos aun cuando la
mezcla consiste en la enumeracién de uno o mas elementos conocidos
amplibmente en la técnica con su uso para procesar informacion (datos).

Ala |l‘JZ de lo anterior, también se explicd que para que un producto revista
forrna 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,
total o parcialmente, uno o mas de los componentes de un producto para
obtener un resultado o efecto del uso, como la secuencia de procesamiento
relacibnada en las reivindicaciones 2,3, 5a7 etc

e En el numeral 3.2.3 el solicitante afirma que “... la presente invencion NO
consigte en un software como tal... no esta referida al segundo uso de
elementos convencionales...”, lo cual, son aseveraciones sin ningun tipo de
sustento como es evidente de lo explicado en los numerales 2, 3y 4 de la
presente resolucion.

. Sobre el aparte 3.2.3.1 relacionado con la objecion fundada en el articulo 21
dela nDec:|S|on solo resta anotar que ya se explicé que un sistema o producto
se pu:ede reivindicar por la(s) caracteristica(s) estructural(es) o de funcion(es)
pero ho por el uso o el procesamiento de datos que ejecute uno o mas de los
componentes de sistema, como ocurre en este caso.

¢ Sobre los comentarios del punto 3.2.3.2.1, cabe reiterar que se ha
conS|derado como soporte légico como tal las secuencias logicas de
procesamlento las rutinas, los protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque
asi lo permite la norma andina (... o en cualquier otra forma que, al ser
ncorgl oradas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u
obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son programas
como tal. Ademdas, porque en la misma descripcion de la solicitud se indica
que se trata de soporte logico como tal como se puede constatar, por ejemplo,
en la|pagina 14, segundo parrafo.
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Estos|dos argumentos béasicos de la Oficina para negar la solicitud en estudio,
no son controvertidos por el interesado, como quiera que el solicitante se limita
a traer a colacion una cita del Manual del inventor que no obliga como si lo
hace la normativa andina aplicable.

Con relacion a los comentarios del punto 3.3, cabe sefialar que en el Oficio
trasiadado se indicd que un técnico en el arte (programador) podria realizar
el 5|stema operativo para dispositivos médicos sin ningun esfuerzo intelectual
adicional para lograr el efecto deseado, ya que se trata de operaciones que,
comunmente ejecuta en su campo; y de ofro lado, que asi se puede
determinar con los documentos 1 a 3 del reporte de basqueda internacional.

En segundo lugar, sobre los comentarios relacionados con cada una de las
antenorldades se puntualiza que Unicamente fueron citadas para demostrar
gue p%ra un programador el sistema operativo para dispositivos medicos es el
resultado de operaciones comunes en su campo, porque amen de esta razédn
hay otros motivos insalvables en los que se fundamenta esta decision. Por lo
demas, para un técnico en la materia no es aparente cual parte de la solicitud
podria servir como base para una nueva reivindicacién permisible, lo que
dificulta superar las objeciones oportunamente informadas por la Division de
Nuevas Creaciones.

Es mas, esto Gltimo concuerda con lo manifestado en la pagina 6, punto 3, del
mforme donde la EPQO (Oficina Europea de Patentes) concluye que “No es
aparente cual parte de la solicitud podria servir como base para una nueva
reivindicacion permisible. La falta de una contribucién técnica inventiva del
objeto de la solicitud como un todo, respecto a la divulgaciéon de D1 hace
|mpo'§|ble superar la objecion del articulo 56 EPC mediante correccion” (el
articulo 56 EPC equivale al articulo 18 de la Decision 486).

RESUELVE

ARTICULO

PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion

denominada: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSION".

ARTICULO
calidad de
veces, el

SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su
apoderado de la sociedad Baxter International, Inc., oaquien haga sus
contemdo de la presente resolucion, entregandole copia de la

misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante el
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N°- 26§53
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° PCT/04078340

Superintend
dias habiles

EL SUPERI

Doctor
EMILIO FERR
Carrera4 N° 7
Bogota D.C.

ente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentrodelos 5
siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 2 Q_ﬂjl 2008

NTENDENTE DE INDUSTRIAY COM \CIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

ERO
2-35
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