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Asunto ¢ SBolicicud de Patente para : “SISTEMA

PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIGN”.
Sclicitante :  BAYTER INTERNATICOHNAL INC.
Fecha de Solicitud : 1l de agosto de 2004
' I. RECURSO VIA GUBERNATIVA

Yo, EBEmilic FERRERCO, obrande come apoderado de la socliedad BE}LTEK':

INTERNATIONAL INC., por 2l presente escrito atencamente manifiesto ag
usted que debidamente notificado de la Resolucidn N® 266632 del 28 dg¥ ;‘;J;._g
julio de 2008, interpeongo en su contra recurso de RE‘PGBIE‘IGN para qu& e r?
sea revocada ¥ en consecuencia se congeda el pr:.v:;.legm de patente de ;;:\
invencidn para “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIONY a favor de S

BAXTER INTERNATIONAL INC.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGHATION

La Resolucidn Ne 26563 del 2% de julic de 2008, fue notificada mediante
edicta N° 13010 desfijado el wveintidds (22} de Agosto de des mil oche
. {2008), por 1o gque el término para interpener el recurso de repoaicidén
venge =1 veintimmeve (2% de Agoste de dog mil ocho  (2408). En
coneeclencia, me encuentro dentro de la coportunidad legal.

III. L& DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resclucién cbjeto de la presente impugnacicdn, el
Superintendente de Industria y Comercio decidid:

MIT BE0.041.367.3
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3.1.1 Negar el privilegiao de patente parz la invencidn *"SISTEMA PARA 4*
OPERAR UNA BOMBA DE INFUSION~.

3.2 En la parte motiva de la providencia, s& mencicnaren los
siguientes fundamentos:

3.2.1*Lag nmnuevas reivindicaciones son indefinidas, porgue no  es
posible dererminar cual =8 =1 aporte del solicitante al estadco de
la técnica. Ademds, no tienean sustenks descriptivo, porgue en
dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el
gistema mediante nueveos mediog incluides en dicho sistema”

i1.2.2"La relvindicacidn 1 sclc M3ce una shumsracifn de elementos gue
no definen una solucién a un problema técnico*

3.2.3 “Las reivindicacicnes dependientes se redactaron en términos del

uso de log componentes de up produckto vy sn gecuenedias 189icas
. para procezamiente de datos, lo cual, no se permite, porque no
gon caracteristicas; adicionalmente, oo tisnen enlace 189100 con
la  independiente, porgue  no aclaran o delimitan una
caracterigrica técnica incluida en aduella sinc gus se desv;:_ia--fwsg
del usc de medics técnicos para procesar datos”

3.2.4 "Las  vreivindicaciones de “gistema para operar una bomba ‘e
infusidn” ¢ preducte se redactaron en términos de criterios de i
geleccidn ¥y de  gecuencia 16gica  para  procemamiento .'dﬂ.,fg

informacian. Adicicnal a 10 anterior, en la misma descripcién’ se -

indira gue 3e& trata de acporte ldgicc come tal® ¥ i,
ol
3.2.5 *Egtudiads el pliegs de la sclicitud, ae determing que 1a$

reivindicaciones a111 incluidas moe revigren forma tanglble'
. perque ellas s8e redactaren en términces del uso de unt o mas
componentes de un  sistema o producte y én 2Recuencias  de
pracesamiento de informacién o daros, pere no  medianke
caracteriasticas de egtructura o de funcidm, gue definieran una
solucidn al problema técnico gque, supuestamente, se ragusalve”

3.2.6 YPara gque un producto revista una forma tangible age debe
describir vy reivindicar de forma dque &g Sepa ejecutarlo o
fabricar el produsto, pero no de gué forma Se usa o Be puede



CAVEIIER

ABDGADOS

.7

.9

uwsar, total o parcialmente, uno ¢ mas de los componentes de diche
producto para obtener un resultado, coma  hacer funcicnar
digpositivos wmédiccs, por ejemplo, una bomba de infusidn para

guminigtrar un medicamente a un paciente”.

“por lo dema®, cabe anotar gue lo solicitads, simplemente, hace
stro (segundo) uso de un sistema para procegamiento e informacidn
de tipo convencional, puesto gue ae tyata de un sistema de
procesamiento altamente conocido en el arte”.

~rabe aclarar que, loa cambios introducidos  al pliego,
practicamente, en nada modifican las chieciones trasladadas en el
oficio 6%31, pordue, como antes g2 guatentd, las reivindicaciones
no  tiensn soporte descriptive dado gue e=n eBe aparte no s
divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante
nuevos medios ineluidos en dichc sistema, sinc que en dicho
pliego la independiente enumera unog elementos y las dependientes
relacionan el uso de los elementos de un preoducto y en secuencias

légicas de procesamiento de datos, lo cque no es definir una forma . . .

de sjecucidn de un producto, razdn por la gque carecen y no pueden

tener soporte descriptivo”. jjg_;_;
g
o

*un producte, en arag de la claridad y precisién exigidas debqt

ser definide o bien por lasg caracteristicas técnicas de’
egtructura ¢ bien por las caracteristicas técnicas de funCLén
entre loz componentes de una eatructura,

mezcla de ellas, menos aun cuando la mezcla consizte en ;aﬂ,;

enumeracidn de uno o mas elementos conocides ampliamente en }ﬁ

m&
-r"f.e

técnica con su usp en el procesamients de informacion o de datc
adicionalmente, £l producte debe revestir una forma tangible”

2.2.10 *al ralificar la reivindicacidn 1 de imnmediato ge detecta que

enuneri unca elementos conventionales, tales oo las
computadoras, log identificadotes de pacientes ( gue pusden ser
de perscnal, equipo y medicaciones), las fuentes y un parametro
operative para la bomba de infusidn, el gque no es una
caracteristica técnica ni de estructura ni de funcidn, razZones
por las cue no define una solucién a un problema técnice.
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2.2.11 "pPor ultime, gi 1a independierite s define mediante

caracteristica® técnicas de estructura las dependientes pueden y

deben aclarar o delimitar una caracteristica de estructura pero

n: una gupuesta funcidn, porque no tendria enlace ldgice con la
independiente o viceversa®.

3.2.12 "las reivindicacicones dependienteg de este casco ne delimitan o
aclaran una forma particular de realizacién de un producto,
porgque las caracteristicas alli incluidas no son técnicag” .

IV. OBJETO DEL RECURZEOD

De acuerdc con los argumentos Jque expongo a continuacidn, solicito
atentamente a #u Despacho 1o asiquiente:

4.1. Revowvar la Regclucidn N® 266632 del 2% de julic de 2008.

4.2 Conceder el privilegio de patente de invenciédn para la totallda

:\t
de las reivindicacicnss correspondientes al invento deéenominadg}

Y
kE?O

“SISTEMA FPARA OPERAR UNA BOMBA DE INPUSION® a favor de Bax-rﬁm'_._'_

INTERNATIONAL INC.

¥. TFUNDAMENTOZ DEL RECURZC

Respetucsamente me permito digentir de lo expuesto por este Despacho en
la Reselucién objeto del presente recurso, ya gue no cowpartimes la
opinidn del Sefior Examinader con respecto & gue la presente solicitud
no cumple con los reguiaites de claridad vy concigidn y 3e refiere a un
. gegunde usc y a un 2oftware.

Lo anterior por las giguientes razZones juridicas y técnicas:

5.1 Claridad de las reivindicacicnes.

De acuerde al articulo 30 de la Decisidn 486 de la Comipién de la
Comunidad andina:
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“lag reivindicaciones definirén la materia que sa daesea proteger
mediante la patente. Deben ger claras y congisas y agbtar onteramente
sugtentadas por la desocripcilén”.

El requisito de claridad esgtablecide en 2l articule 30 de la Decisidn
466, e3td dirigido a que el Examinader pueda efectivamente llevar a
cabo el egrudio de las reivindicaciones, e3to es, determinar el ambito
de proteccién solicitada y comparar la materia alli reclamada con el
egtado del arte relsvante,

En nuestra opinifn, con los argumentos esgrimidos en la respuesta a la
Agcidén Oficial HNo.69%31 y las modificaciones efectuadas al pliego
reivindicatorico se superaba dicha objecisn para todo el capitulo
reivindicatorio, dado gque el pueve pliego reivindigatoric se redactd de

forma tal gque lasg caracteristicas esenclales del sistema para operalr

una bomba de infusifén ge incluyercm en una sSola reivindicaci
. independiente, definiendo cada unc de los slementos {caracterigticagd

. A st 1
tecnicas) gque conforman dicho sistema, de acuerdo a las recomendacion®s s i

K [ Lo ::'?
realizadas por &) sefior Examinpador en la Acecidm Oficlal No.&391 AT

En cuante a gue lag reivindicaciones no tienen sustento degcripﬁiVuﬁﬁf
B

porgue no ge divulga una forma de ejedutar o fabricar el sistém@ff

no-
a
~

s

mediante nuevos medios incluides en dicho sistema, reitero nuevamentg a s
":-:;f-';,-_-.:,.

su Despachc gue el objeto de la presente invencidén es suministrar ‘un’ ="
sigtema para operar una bomba de infusidn no un proceso de fabricacidn
del miswmg, por lo cual no existe la necesgidad ni la cbligacién de
incluir esta informacidén en la descripcién, de tal manera gue Su

augendia no puede derivar en una auwsencia de claridad de la solicitud

. de patente,

E.2 ExcCepcionesg de patentabilidad.

Segtin =1 EBrawminador, lo selicitado en la presente sclicitud ds patente
gimplemente hace ust de un sistema para procesamiento ampliamente
conocideo en el arte v, por ello convencicnal,
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A egrte reppecto, respetuszamente tme permitoc reilterar que el obijeto de
la pregente invencién no es =l uso de un sigtemz para procgsamiento,
como lo manifiesta el Sefior Examinador. Especificamente, el objeto de
las reivindicaciones 1-13 e2 un sistema para operar una bomba de

infusién y no un proceso de fabricacién del misme.

Por otro lado, se aclara a su Despacho que el hecho de que la invencién
enumere los elementog usados para lograr la configuracisn del sistema,
rales come la primera computadora, la segunda  computadsra vy el
digpositive médico, no significa gue se eaté reivindicande diches
componentes en la presente invencidn, En efecto, lo anterior demusstra

gque la presente invenscidn revigte una forma tangible.

De medoe gue, 9 reltera gue no consideramos gue la presente 1nvenclomp
consiste en un seftware como tal ¥y por lo tanto ne resulta aplicable lau'
objecién formulada por su Despachc con base en el articule 1B lltera¥gwfupy
el de la Deciaién 486, y gue de la misma forma, Ia excepcidn de¥:
patentabilidad consagrada en el articulo 21 de la Decisién 486 no estﬁ?
referida al segundc usoc de elemsntos convencicnales Sino al aegundo ua&' T
de preductes gue bhan slde objete de patente gon antarioridad, dﬂ g
acuerds con 2l claro tenpr literal de estas normas. Por tanto, deseam&@
dirigir muevamente la atencién del Sefior Examinador a los argumento'@g
presentados en la rezpuesta a la Aceeidn Cficial No.s53%21 , con laosa
tuales en nuestra opinidn se superaban las cbjecioner formuladas a este

regpeckbo.

L3i entonces, fe debe tener en cuenta gque no hahiéndose demostrado por
parte de este Degpache que log elémentos gue conforman el sisrtema para
gperar una botba de infusifén reivindicado se encusntran patentados o
fueron objete de una patente, la excepcidén de patentabilidad en
fuestidn no puede ser alegada, pusg este hecho s presupuests sine gua
nen para $U gplicacidén, Por otro lade, debido a que la presente
salicirud de patente no se refiere a ‘“programas de ordenadores o

soporte  1&gice, c<¢omo  tales® o taegundos  uscs  de  productos ya
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patentades”, la misma no podri ser negada con fundamentso en el articule
21l de la Decisién 486.

Proceder de una forma diferente, implicaria gue se e8ta extralimitande
#u Despacho en el ejarcicic de sus funciones por cuanto este fundamento
de aplicabilidad de la excepcifn de patentabilidad no esta congagrads
en la Ley (Decilisidn 486 .

5.3 Raspuegta a Qficio No. 6531

Adicicnalmente, debide a gue las objeciones sefialadas en el Oficic
Mo.692]1 continuaron vigentes al considerar el Sefior Examinador gque el
nuevo capitulo reivindicateorio no cuwmple con los regquisitos de claridad
Yy gue los  argumentos preaentados no se  enculentran  sustentados,
respetucsamente ponemcs de presente gue nuo compartimes dicha opiniéng"

5.4 Violacidn del articule 4% de la Declsidn 4B6. ;fl&ﬁjﬁf

Bl articulc 45 de la Declizisn 486 peilala:

.;.n:

s
“Cuande la oficina nacicnal competante egtimara que ellc eF J8CoSAZYP »..
para log fipes del eXamep de patentabilidad, podrd notificar al
golicitante des o mds veces conforme al pirrafo precedente”.

Revisadas las actuaciones surtidas en el trémite de la presente
solicitud de patente, encontramoce que su Despache Solamente profirié
una Aooifn Gficial [Ho, 6931/ 971, 1a cual g5ty dirigida
fundamentalmente a poney de presgentes los defectos de claridad vy
excepricnes de patentabilidad, gue presentaba la misma.

Lo anterior, por cuanto en el anilisis realizade a los reguisitos de
patentabilidad, no se citaron documentos del estado del arte due
gustenten la afirmacidin del Sefior Examinador, respecto a gue la
presente  invencidn 28 otro  Segunde  use del procesador de  un

decodificador ¥ ¢que este es un aparate de procesamiente ampliamente
conocido en el arte.
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Este andlisis efectuadc por su Degpache no podia tenerse come un
verdaders estudio de los requisites de patentabilidad de la preaente
solicicud puesto que en los términcs del Manual Andino de Patentes, en
¢ago de gue la materia reivindicada en una sclicicud de patente =ae
encuentre ampliasmente divulgada en el egtada del arte, la labor del
examinhador en estos casos debe sger la siguiente:

EBn materia de novedad:

“En case de ausencia de novedad, el Informe técnico dsberd citar el
antecedente gue contiene todos los elementos da Ja relvindicacida
indicando log pasajeg donde ge encusntra cada unc de elica”.

Bor lo rante, én el presente evento no se dig aplicacidn al articulo 45
de la Decisidn 486, por cuanto en =1 oficlic No.8%31/07 no ae lndlcarun_,.qm?
las razoneg por las cualesg, &n oapinidén del Despacho, la invencién exa; .
ampliamente conocida en el astade de la tésnica y/o los productos c;nr:',__
. procedimientos ya patentados, comprendides en ¢l estado de la técnma}
de los cuales parte 21 Examinador para afirmar gue la presenti

invencidn eg un segunde uso, incumpliende con lag disposicicnes del
mencionado articule 45.

Lo anterior, resulta afin mis grave g1 ge tiens &n cuenta Que la tas mP
para e se llevara a cabo e} estudic de patentabilidad Eﬁﬁui
oportunamente pagada por el solicitante ¥ gue el misme articule A%
establece la pozibilidad de gue se haga més de un reguerimiento al
sollcitante cuands resulte necefaric y esgpecialmente cuande se ha
efectuada la modificacion del pliego reivindicatorio, tal y como
gucedid en el presente Caso.

Por las anteriores rafoneg, en DUestra opinidn, dentro del trémite de
. la presente solicitud de patente no se dic <cumplimiento al tramite
reglado por el articule 45 de la Degisién 486 v por ende la resclucifn
Ho. 26663 3e encuentra viciada de nulidad vy debe revocarse.

5.5 For lo tante, gqueda axi demostrade en forma definitiva, gue la
Resolucidn acd impugnada fue expedida con vioclacién de los articulos
15, 21 y 45 de la Declsidn 486 ¥ tle en consecuencia la misma debe ser
revocada y en su lugar ge debe otorgar la solicitud de patente para la
invencién *MEJORAS EN RECEPTORES PARA SENALES DE TELEVISION” a faver de
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BRITISH S5KY BROADCASTING LIMITED por cumplir con los regoisivos de
patentabilidad o de manera =lternativa se debe acceder a las
pretengiones subsidiarias del presente reCursco.

VI. PETICION

Por todo lo anterior, soligito a ese Despacho lo siguisnte:

. é.1. Revocar la Resolucidn N92€663 del 29 de Julio de 2008.

£.2 Comceder el privilegic de patente parcial de invencidn para la
. toralidad de 1las | reivindicaciones correspondientes  al  invento
. . denominado: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSION” a favor de
' BAXTER INTERWATIONAL INC,

. WITI. MNOMBRE ¥ DIRECCION

El nombre y la direccién de la sociedsd recurrente som 168,

aiguientes:

BAXTER INTERNATICQNAL, INC.
. Une EBaxter Parkway,

Deerfield, Tllinoia &0015,

Egtados Unidoz de América.

. Atentawente manifiestoc a usted que recibiré notificacicnes en la
Secretaria de gu Despacho o en mi cficina de abogado situada en la
Carrera 4*. No. 72-35, pisc 4°, de esta ciudad de Bogotd, D.C.

o
S __
—= (_g—‘_ . '!-:.#. e —

{:difb L amm.

EMILTY FERRERD
T.P.A., Ho. 31.82%

Sefinra J=fa,

—_—

COLO-05873-841-016-4
P MO MG TD- 133381 \WPCLS 873
o/ Wo. M-2008-133381%MGH
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No 04-78.340
Clasificacion internacional {IPC) A51M 5/14.
Concepto Técnico No 2,896

Realizado &l estudic del recurso presentado contra la Resolucion No 26.663 del 29 de julic
de 2008, notificada por edicio en el listado No 130, que se desfijo el 22 de agosto de 2008
y, reevaluada la solicitud en su conjunte, se determinaron los siguientes hechos:

1} En el numeral | del escrito, se identifica el apoderado de la sociedad schicitanie, quien
sefala que interpone recurso contra &l acto proferido, alli hace afirnaciones y peticiones
no concordantes con la realidad porgue, si los alegatos fuesen ciertos y contundentes, lo
que seguitia setia la valaracidn de la novedad y ef nivel inventive del pliego pero NC la
concesion del privilegio solicitado, come alli se pide.

En el numeral I, se hace mencion a la oportunidad de la impugnacian, encontrandosa
dentro de los térmings.

En el numeral {ll transcribid, muy en resumen, algunos apartes dei sexto censiderande de
la Resolucién impugnada.

Una vez mas, en el numerai IV se hacen afirmaciones y peficiones alejadas de la realidad.

2) Con referencia a |as aseveraciones del subnumeral 5.1 del escrito, en primer lugar, es
l6gico que el recurrente “disienta” del contenido de la Reselucion, ese es su derecho que
merece y tiene nuestic respeto, pero no es un hecho gue controvierta los fundamentos del
acto impugnado; en segundo lugar, dichos alegatos scn solo opiniones personales del
mandatario sin ningtn sustento real, ni juridico ni mucho menes técnico, que controvierta
los fundamentos del citado acto, $ino que buscan crear confusidn en quisnes desconozcan
el tema, como es gvidente de lo siguiente.

a. En el numeral cinco del sexio considerando de la Resolucion impugnada, la
Administracion sostuvo y aqui reitera que el puevo pliego se acepio y calificé, acorde a las
disposiciones y el procedimiento vigentes; asimismo aclard gue, dichas reivindicacicnes ne
cumplen los requisitos de claridad pot las razones expuestas en el numeral 2 del mismo
sexto considerando y, que consisten en:

i) Las nuevas reivindicaciones son indefinidas porque ho es posible determinar cual es el
aporte del solicitante al estado de (a técnica; NO tienen sustento descriptivo porque en
dicho aparte no se divulga una forrna de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos
medics incluidos en dicho sistema.

i) La reivindicacion 1 sclo hace una enumeracion de elementos que no define una sclucion
a un problema técnico.

iy Las reivindicaciones dependientes se redactaron en iérminos del ysoc de los
componentes de un producto y en secuencias logicas para procesamiento de dates, 1o
cual, Np se permite porgue No son caracteristicas técnicas,; adicionalmente, no tienen
entace logico con la independients porque no aclaran o delimitan una caracteristica técnica
incluida en aquella sino que se desvian a efectos dei use de medios técnicos para
procasar datos.

b. En el subpunto a del numeral 5 del sexto considerando se aclaré que, los cambios de
redaccion introducideos (a las reivindicaciones del nuevo pliega) en NADA modifican las
objeciones frasladadas en el oficio porque ios defectos continvan presentes, puestc gue
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las reivindicaciones no tienen soporte descrptivo dado que en ese aparte no se divulga
una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante mievos medios incluidos en dicho
sisterna sino gue, en dicho pliego [a independiente enumera unos elementos y, las
dependientes relacionan ! uso de los elementos de un producto y en secuencias lGgicas
para procesamiento de datos, lo que no es definir una forma de ejecucion de un producto,
razén por la que carecian y no pueden tener soporte descriptivo.

¢. En el recurso se alega que, “...y las medificaciones efectuadas al pliego se superaba
dicha objecion ... caracteristicas esenciales del sistema para operar... defiriendo cada
uno de los elementos... °, 1o cual, son meras afirmaciones sin ningdn tipo de sustente real
que solo se atreve a hacer una persona sin conocimientos en el tema puesto que, de un
lado, comao es bien conocido por guienes laboran en propiedad industrial un producto,
debe ser definido o hien por las caracteristicas técnicas de estrucfura o bien por las
cavactetisficas técpicas de funcidn enire Jos componentes de una estructura pero NO
mediante una mezcla de ellag, menos adn cuando la mezcla consiste en la enumeracién
de une o mas elementos conocidos ampliamente en la técnica con su uso para
procesamiento de informacién o de datos.

Dz oire lado, las reivindicaciones son para definir Ja_materia que se desea proteger
mediante la patente, que se debe realizar por medio de ias caracteristicas técnicas
aportadas por el inventar, (Var pérrafos 54 a 85 de la Guia scbre of examen de las
solicitudes de patentes), lo cual, concuerda con 1o que indica &l aparte 4.2 del Manual
Andinc de Patentes, que indica: “las reivindicaciones deben contener todas las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn fas cuales definan y_|la hagan o
pudieran hacerla distintiva... caracteristicas técnicas esenciales definen (DEBEN
DEFINIR) iz solucion al problema técnico que intenta resolver ia invencion”.

De lo precedente queda claro queg, al calificar (& reivindicacion 1 de inmediato se detecta
que esta enumera unos elementos convencionales tales como [as computadoras, (os
identificadores de pacientes (que pueden ser de personal, equipo y medicaciones), las
fuentes, y un parametro operativc para la bemba de infusion, el que NO es una
caracteristica téenica ni de estructura ni de funcién, razones por las que no define una
soiucidn a un problema téonico.

Por Ultimo, quienes tienen conocimiento en €l tema saben que si la independiente se
define mediante caracteristicas técnicas de estructura las dependientes pueden y deben
aclarar o delimitar una caracteristica de estructura perc no una supuesta funcién porque
no tendria enface 160ico con la independiente ¢ viceversa, puesto que, obviamente en la
independiente NO se definié la supuesta “funcién” que se pretende aclarar en ias
dependientes.

d. El mandatario alega que; “... el objeto... suministrar un sistema para operay una bhemba
de infusion no un proceso de fabricacién...”, lo cual, en vez de controvertir nuestras
afirmaciones |as reafirman porque quienes tienen minimos conocimientos en propiedad
industrial sahen que, para que un producto tenga susiento desciiplive y revista 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, total o parcialmentg, uno ¢ mas
de los componentes de un producto para obtener un resultado ¢ efecto del uso, como
“operar una bomba de infysion”,

En conciusién, los alegatos traidos a colacion por el interesadeo no tienen sustento real en
hechos ciertos, puestc que van en contravia de la narma, & progedimiento v la
jurisprudencia vigentes por las razones expuestas en lo precedente, ademas, hacer meras
afirmaciones no son prueba irrefutable de que se cumplan ios requisitos establecidos por el
arbiculo 30,

3) En &l numeral 5 2 del recurse, se hacen aseveradiones cadlicas sin wingon lipo de
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sustento en hechos reales porgue, refterar gua &l abieto de (a solicitud es suminisiiar un
sisterna para cperar una bomba de infusion no provoca que el producte reivindicado
cumpila lo dispuesto por las norma, el procedimiento y la jurisprudencia aplicable por tan
SDID aseguUrario.

El mandatario alega que. “... &l hecho de que la invencién enumere los elementos
usados para lograr la configuracion, .. se esté reivindicando... demuestra... reviste una
tangible”, lo cual, a la luz de lo ya explicado en el subnumeral 2) anterigr no tiene ninguna
validez ni juridica ni menos aun técnica que controvierta nuestra posicion.

A continuacion en el tercar parrafo de la pagina 8 del recurse {ver folio 182) el recurrente,
inexplicablemente, hace una referencia a que lo solicitado no es software cuando lo que, al
parecer, se trata de discutir s el segunde uso por demas con meras afirmaciones, sin
ningn tipo de sustento téenice ni juridico real en hechos ciertos, pues solo asegurar que &l
pliego, “superaba las objeciones formuladas” no constituye una prueba d& irrefutable
que ajquel se haya cefiido a lo dispuesto por la norma, &l procedimiento ¥ 1a jurisprudencia,
por las razones ya expuestas en lo precedente.

Se puede agregar que, contrario a las aseveraciones gue se hacen en el recurso, (ver
parrafo 4 folio 182, y primeras € lineas del folio 183), en numeral 4 del sexto considerando,
la oficina sostuvo v reitera, categdricamente, que e pliego afecta las dispogiciones del
articulc 21 de la Decisién 486 debido a gque lo solicitade, simplemente, hace otro
{segundo} uso de un sistema para procesamiento de informacion de fipo convencional, s
decir, se trata de un sistema de procesamiento ampliamente conocide en el are y, porelio
convencional, como se puede constatar con el contenido de la misma especificacion de la
solicitud, argumento completamente ignorado por el recuriente en sus alegalos.

Mas aln, en el oficio se advirtid y se reiterd en el acto atacado que, la oficina no puede
aceptar como sustento de patentahilidad el uso de compenentes convencicnales ¢ parte
de ellos, ni 1a redaccién del documento con mezclas de caracteristicas no permitidas,
nuesto que e distorsiona €l aporie real al estado de iatéonica, se altera la proporcion gue
debe existir entre lo divulgade y la proteccién solicitada y, porque no se cumplen
exigencias taxativas de la ley.

Es evidente que, un “sistema” ¢ producto como tal, es independiente de ¢cdmoe se usa, es
decir, diche producto no e puede resiringir per fa manera de uso pensada {deseada) que
se le de; por ejemplo, una memoria es independiente del génerc de datos que se
almacenen en ella, una pantaila es independiente de! género de informacion que se
despliegue en la misma, etc. de alli, que la forma (Secuencia) en se que procesen UNOS
datos vy el efecto logrado de proteger un soporte ldgice de su use indebido, no son
caracteristicas que sirvan para distinguir un sisterna para aplicacion de ios método, como
se reivindica agui.

Por ultimo, las aseveraciones del memorialista se pusden tumbar con solo aclarar que, de
acuerdo a la jurisprudencia dictada, el técnico medic que realice el examen, debe partir dei
conecimiento que € tiene del estade de la técnica para determinar si con £s0s
conogimientos habria podido producirse la invencién o no, en otras palabras, NO es
reguisito_indispensable que un segundo uso sea objetado con documentos sine., al
contrario, justamente los conocimientos y experiencias del examinador son el punto de
partida para la calificacion.

Finalmente, rrespetucsamente, nos parece gue el mandatario para sus afegatos deberia
haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en &
citado procese 36-1P-9B, aparte vi. “examen de fondo de la solicitud de patente”, donde
se establece:

“El tramite de concesidn de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento
juridico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios
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sabre materia gue pertenezcan al dominic publico ¢ que simplemente na cumplan can las
exigencias establecidas por la norma gomupitaria; perc tambijén (...} la
Admintstracion en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalments
establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses
legitimos de los particulares que scliciten una patente”, (Subrayvado y resaltados fuera de
texto).

e esajurisprudencia queda clarp gue, el examinador comeo miembro de la Administracion
tiene unas atribucicnes y debe seguir el procedimientoe legalmente establecido, para
cumplir y hacer cumplir Ja norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualguier
ofra persona para que falle un caso a nuestro cargo.

Como consecuencia logica de lo anterior, es evidente gue !a oficina es quien acorde a ias
facultades conferidas v a los procedimientos legalmente establecidos ., la que
determina la forma de presentar las reivindicaciones; razén per la que se indicd en ios
actos rasiadado ¥ demandado, gue se han utilizando Jas indicaciones de la Gula sobre ef
examen de las sulicitudes de patentes, publicada por la OMPI en 1982, contenidas en
los parrafos £4 a 81, la cual, por su largo use se han convertide en procedimiento comun,
conocido por todos, gue debe acatarse y asi serd hasta tanto no cambig la norma y el
ntocedimienta o se expida una jurisprudencia & respecto, que establezca una nueva forma
de definir con caracteristicas técnicas las reivindicaciones o agregue nuevais} categoria{s).

En corclusion, a la luz de todo o antes discutido, los alegatos del recurrente resultan
triviales, sin explicacidn real que las sustente, ni de por qué se deberia entender asi y, s
las reivindicacicnes cuestionadas se presentaron acorde a lo establecido por la norma, el
procedimiento de calificacidn vigentes v (a juriesprudencia aplicable; por consiguients, no
constituyen prueba real que desvirtué las objeciones planteadas, tanto en el oficic como en
la Resolucion, ni mucho menos que contengan elementas téonicos que evidencien una
supuesta “extralimitacion del despacho en el ejercicio de sus funciones®, como lo
asegura el recurrente,

4) En el subnumeral 5.3 el recurrente, una vez mas. insiste en que la tespuesta al oficio No
6931 "superaba las objeciones formuladas”, pero que NO fue nies asi por (o ya explicado
arriba en los humerales precedentes. Por consiguiente la insistencia carece de sustento
valido.

5) Respecto a los alegatos del subnumeral 5.4 del recurso, consideramos que ni siquiera
merecen una respuesta de nuestra parte porque no tienen ningun fundamento real, ni
juridice hi mucho menos tecnico, y solo son opiniones persenales del mandatano de loque
desearia fuera pero que no es, debido a una lectura tergiversada y desenfocada del articuio
45 de 1a Declsidon 486 junto con las referencias del "MANUAL ANDINO DE PATENTES".
Quito, Ecuador 2004, [b cual, en nuestra opinidn solo husca crear confusién y desviar la
atencidn de quiengs no tengan experiencia en la materia.

Mo obstante, para desvirluar 108 alegatos del memorialista, resulta suficiente resaltar que el
articulo 45 establece: “Si la oficina nacional competents... no cumple con alguno de los
radquisitos. . treinta dias adicionales. Cuandg la oficina nacicnat competente estimara. ..
pedra notificar a! solicitante dos o méas veces... si el solicitante... 0 sf a pesar de la
respuesta subsisten impedimenios para ia concesion, se denegard la patente™
(Subrayados y resaltados fuera de texto).

De lo anterior es evidente, para quienes tienen minimos conocimiento en propiedad
industrial v de sentida comiin, que la ley establece que: “... i la oficina lv estima
conveniente podria notificar al solicitante dos o mas veces”, (subrayados y resaltados
fuera de texto). Es decir, si_gomo regultada del examen preliminar ¥ de la respuesta al
oficio de fondo se determina gue es conveniente hacer otro traglado la Administracion tiene
la facultad de poder. no el debear, de notificar dos o mas veces al sclicitante de un caso
determinado; por consiguiente NO hay OBLIGATORIEDAD en nofificar una segunda
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(tercera) vez, como s& asegura en el recurso.

A la luz de lo precedente, contraric a o que arguye el recurrente como fundamento para
revocar la Resolucién, el arficulo 45 NO, “... ordena efectuar dos © mas examenes”,
razén por la que NO hubo ni hay ningin tipo de violacién ni a la norma ni del
procedimiento.

Parece necesario aclarar que, el examinador es quien concce la materia relacionada al
caso y quien estima y decide si se notifica una segunda, incluso una tercera vez, si asilo
censidera conveniente. Esa es una potestad de (3 oficina que no podemos ni vamos a
cederle a nadie por ningun motivo.

Por Gltimo, con alegatos tergiversados y mendiresos, el memoriaista pretende mostrar una
presunta violacion a un supuesto “derecho” sin sustento en hechos reales, en cambio, lo
gque se alega sonh gpiniones personales de lo que al recurrente le gusiaria gue fuese
posible.

En conclusién, lo fundamental del articule 45 es, que él se establece, *.... sia pesarde la
respuesta subsisten impedimentos para la concesién, se denegara la patente”, lo cual,
fue lo gque se aplico en este case porque hay razones de fondo sustentadas para ello, que
el recurrente no controvierte con razones fundamentadas en hechos reales.

De otro lado, tanto en el numeral 5.4 dei oficio trasladado como en el numeral 7 del
examen hase de la resolucién alacada 32 informd que, o reivindicado carece de nivel
inventive porgue un fécnico en el arte (programador) podria realizar el sistema operativo
para dispositivos médicos sin ningan esfuerzo intelectual adicional para lograr 21 efecto
deseado, ya que se frata de cperaciones que, comanmente, ejecuta €n su Campo,
ademas, porque as| se puede determinar con los documentos 1 a 3 del rgporte de

blhsgueds.

Adicionairnente, no sabemes por quien nos guiere fomar el recurrente puesto que DEBE
conpcer ¢l resuitade de los examenes preliminares del 09-12-2004 y 13-06-2006
anteriores al oficic No 6931del 08-08-2007, gue no se franscridieron en 10s actos
anteriores hi lo vames a hacer agui porque seria amén de dispendioso, innecesaric porque
la oficina presentd 3 motives en los gue fundamenta la decigion tomada, que NO son de
ninguna manera controvertidos ni menes aun desvirtuados por el inferesado.

Aln mas, los alegatos del memorialista se desvirtian con base en lo ya explicade arriba €n
el numeral 3), los gue en conclusién consisten en gue los conocimientos v experiencias de!
examinadar son el punto de partida para la calificacién de una solicitud.

Por consiguiente, ala uz de 1os hechos antes expuestos, 1as aseveraciones del recurrente
respecto a gue: “... no se citaron documentos del estadoe del arte. .. ne podia tenerse como
un verdadera esfudio de los requisitos de patentabilidad ... producto o procadimiontos ya
patentados... no se dio cumplimiento al tramite reglado por el articulo 45...7, son
afirmaciones del memorialista carentes de algun fundamento en hechos reales.

Teniendo en cuenta tode lo antes expuesto se concluye que:

a} El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revisién de un acto administrativo,
tomo % e que nos compete, de controvertir 1as razones de fundamente de dicho acto con
hechos que tengan sustentc real perc no en tratar de crear confusion en quienes no
tengan conocimiantos en propiedad indusinial con base =n opiniones peorsonales,
tergiversacién de los ttechaes, gue nada tienen que ver con el contenido del la Resolucion
impughada ni con la norma, el procedimiento legalmente establecide y & jurisprudencia
aplicable.

b) Los alegatos presentados contra la Resolucion no contienen fundamentos en hechos
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reales que desvirtlien las obigciones a la patentabilidad presentadas por ia Oficina en ese
acto, porque 1as razones de sustento son apreciaciones desenfocadas y opiniones
personales del interesado no hechos reaies, que se desvian de los hechos del acto y se
acusa 3 la Administracitn de expedir actos, sin i debido sustento técnico v juridico, pero
sin presentar un andlisis técnico que permitiese comprobar tal apreciacitn,

¢) Las conclusiones del recurrente merecen y tienan nuestro respéeto, pero sus alegatos, de
ningun mado, desvifGan ios fundamentos que sustentan Ja Resolucion impugnada, como
se deduce de la exposicidén hecha en los numerales 1) a 5) precedentes.

£n virtud de lo expuesto, se recomienda ratificar ia NEGACION del privilegic solicitado en
refvindicaciones: _ 1 a__ 13 _ {fohos. _154 a 1566 )

Bogola, B.C. 2008 10 03
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