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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No . 04-078340

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 560 DE
FECHA 31 DE ENERO DEL 2006 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 28 DE ABRIL DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los sels (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicltud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisién

486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl / NO____X

YO DE 2007

Bogots D. /
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota D.C.

Doctor:

Emillio Ferrero

Apoderado

REFERENCIA:
Radicaclén 04-78.340
Tréamite 011
Evento 001
Actuaclén
Oficlo No .. _. u %931
Follos 005

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la descripcién de los follos 80 a 105, los
dibujos 1 a 9 de los folios 115 a 128 y las felvindicaciones 1 a 10 de los folios 106 a 108,
los dibujos son los allegados como respuesta al axamen de forma, que se aceptaron.

2. Objeto de la Invenclién

Segun la descripcién, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte légico
para programar una bomba de infusién, reivindicado en Ia forma de sistema para operar
una bomba de infusién.

De ofra parte, el pliego reivindica: un sistema para operar una bomba de infusién,
relacionado en las relvindicaciones 1 a 10.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es A61M 5/14.
3. Claridad de la solicitud:

3.1 El titulo no concuerda con las reivindicaciones, segun lo establecen el articulo 27 dela
Decisién 486 y el articulo 6 del decreto 2591.

3.2 El articulo 30 de |a citada Decisidn indica que: “las reivindicaciones definirén la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por ia descripcién”.

Las reivindicaciones callficadas son indefinidas porgue no es posible determinar cual es el
aporte del solicitante al estado de la técnica, no presentan la estructura de predmbulo y
caracterizacion aplicable para el caso, expresiones tales como: “que comprende®, “en el
cual’, no son sinénimas de “caracterizado por”.

Adicionalmente, en primer lugar, el pllego reivindicatorio NO tiene sustento descriptivo
porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante
nuevos medios incluidos en dicho sistema.



En segundo lugar, las relvindicaciones se redactaron en términos del uso de los
componentes de un producto y en secuencias l6gicas para procesamiento de datos, lo
cual, no se pamite.

Las reivindicaciones 3 a 8, 8 y 9 no tienen enlace légico con la independiente porque no
aclaran o delimitan una caracteristica técnica incluida en aquella sino que se desvian a
criterios de identificacién y/o efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.

Por los motivos anterlores, las reivindicaciones califlcadas no cumplen las disposiclones
del articuto 30.

Finalmente, se recomlenda que las observaciones de este punto sean resueltas en
conjuncidn con las del punto 5 subsigulente.

Como se informa en el folio 130 no se presentaron oposiclones por parte de terceros.
4. Evaluacién de la unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisidn 488 establece que, “La solicitud de patente sblo podra
comprender una Invencién o un grupo de Invenciones relaclonadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”.

Para efectos de este examen, se considerara que el pllego callficado se dirige a un tGnico
objeto, por lo que cumple el requisito establecldo.

5. No cumplimiento de los requisitos de patentabilldad

5.1 El articulo 14 de la Decisién 486 indica que: “Los palses miembros otorgardn patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimlento (...) Industrial”, (resaltado
fuera de texto).

Para dar cumplimiento a tal requisito, y teniendo en cuenta que ni la Decisién ni el
reglamentario establecen, taxativamente, como se debe definir cada una de las categorias
la oficina, de un lado, como prictica comun del procedimiento de calificacién ha seguido
las indicaciones de las definiciones del parrafo 57 de la Gufa sobre el examen de las
soliciiudes de patentes, donde se especifica que existen dos tipos de reivindicaciones: de
producto y de procedimiento (método), que las primeras deben definir el objeto que se
desea proteger mediante las caracterigticas estructurales 6 de funcién.

De otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dicté jurisprudencia referente
a lo que se debe entender por producto y procedimiento, en la Interpretacién prejudicial
dentro del proceso 36-IP-88, donde en 4.1 establecio:

*(...) 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 invencién de
procedimiento, en general, es una solucién consistente en una secuencia ia de etapas etapas
conducentes a la fabricacién de un producto (...)", (subrayados fuera de texto).

A la luz de lo anterior, de acuerdo a la nomna, el procedimiento y la jurisprudencia dictada,
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.

Estudiado el pliego de la solicitud, de un lado, se determiné que las reivindicaciones alll
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inciuidas NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de
uno o0 mas componentes de un sistema o producto y en secuencias de procesamiento de
informaclén o datos pero no mediante caracteristicas de estructura o de funcion, que
definieran una solucién al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.

Es evidente que, para que un producto revista una forma tangible se debe describir y
reivindicar de manera que se sepa cémo ejecutar o fabricar el producto pero no de qué
modo se usa o0 se puede usar uno o mas de los componentes de dicho producto para
obtener un resultado, como hacer funcionar dispositivos médicos, por ejemplo, una bomba
de Infusion para suministrar un medicamento a un paciente.

De otro lado, incluyen mezclas de caracteristicas no permitidas, como se evidencla de su
redaccién, ejemplos:

“1. un sistema para operar... una primera computadora... diseiiada para aceptar...; una
segunda... diseflada para aceptar... en el cual la segunda computadora es disefiada
para enviar... °.

*2. ol sistema... es disefiada para aceptar...", y de forma similar en el resto de las
reivindicaclones.

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

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado no se podrén tener
en cuenta en lo sucesivo.

5.2 El articulo 15 de la Declsidn 486 sefiala que, “No se consideraran invenciones: ...
e) los programas de ordenadores o el soporte légico como tales; y".

La legislacién vigente establece que por: Programa de ordenador (software) se entiende:
"la expresion de un conjunto de Instrucciones mediante palabras, cédigos, 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”.

A la luz de lo anterior, la oficina ha considerado, considera y considerard como soporte
légico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias idgicas de procesamiento, las rutinas, los
protocoios, los algoritmos, etc. no solo porque asi lo permite la norma (... o en cuaiquler
ofra forma que, al ser Incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado...
determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino porque técnicamente son
programas como tal.

Las reivindicaciones de “sistema para operar una bomba de infusidon® o producto se
redactaron en términos de criterios de seleccion y de secuencla légica para
procesamiento de informacidn. Adicional a lo anterior, en la misma descripcion se indica
que se frata de soporte l6gico como tal como se puede constatar, por ejemplo, en la
pagina 14, segundo parmafo.

Por las razones anteriores; lo relvindicado no cumple las disposiciones del inciso e) del
articulo 15.

5.3 El pliego afecta las disposiciones del articulo 21 de la Decisién 486 debido a que lo
solicitado, simplemente, hace uso de los componentes de un sistema ampliamente
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conocido en el arte o convencional para procesar informacion, como se puede constatar
con el contenido de la misma especificacién de la solicitud.

Parece necesario aclarar que, la oficina no 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, puesto que se distorsiona el
aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcién que debe existir entre lo
divuigado y la proteccién solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un "sistema” o producto como tal, es independiente de cdmo 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 informacién que se
despliegue en la misma, etc. de alli, que la forma (secuencia) en se que procese
informacion o datos y lograr el efecto de hacer funcionar un dispositivo médico como una
bomba de infusién, no son caracteristicas que sirvan para distingulr un sistema para
operar una bomba de Infusién, como se relvindica aquil.

5.4 Lo relvindicado carece de nivel Inventlvo porque un técnico en el arte (programador)
podria reallzar el sistema operativo para dispositivos médicos sin ningln esfuerzo
intelectual adiclonal y lograr el efecto deseado, puesto que se trata de operaciones que
cominmente ejecuta en su campo; ademas, porque asl se podria determinar con los
documentos 1 a 3 del reporte de blsqueda.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 e), 21 y 30, raz6n porla
que no es posible continuar la calificacién del pliego hasta tanto no se subsanen las
objeclones de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten argumentos razonados y
convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, deberd replantear la solicitud en ese sentido, pero es importants,
que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podré,
en ningin caso, Implicar una ampliacién de la proteccidn que comesponderia a la

divulgacién contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el articulo 34 de
la Decision 4886.

De otro lado, en la respuesta debera indicar en que parte(s) de la descripcién hay sustento
para lo que se presente, con el fin de facliitar el examen subsiguiente.

it



En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacién. En el caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsisten impedimentos
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para la concesitn, se denegarda la patente.

Notiflquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del

capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Dlyisién de Nuevas Creaciones

El anterlor requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha n 3 u_ m

Concepto Técnico
Ndamero: 809

Examinador Técnico IE

Cédigo: 202004

Examinador juridico
Cddigo:
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