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1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes

identificado, me refierc al Oficio No. 6931 notificado por fijacion en lista del 08 de junio

de 2007.
2. Mediarmte el memorial radicado e 05 de septiembre de 2007, solicite
oportunamente un plazoe de 30 dias para responder el Oficio No, 6931.

' 3. Mediante el Oficio No. 6931 se puso en conocimiento del solicitante el informe
que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente,

Atiendo a las observaciones de la manera sigliente:

NIT 860.041.367-3
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3.1 CLARIDAD DE LA SOLICITUD

Para subsanar las objeciones que sobre claridad hizo su Despache, presento nuevo pliego
reivindicatorio con 13 reivindicaciones en el cual se han hecho los cambios respectivos,
sugeridos por su Despacho que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en Ia
presente solictud de patente. Las modificaciones al capitulo reivindicatorio fueron las

sigulentes:

- En las relvindicaciones se cambid la expresidn "en donde” por “caracterizada
porfporgue”, a pesar de que en el Manual del inventor editade por su Despacho estas
‘ expresiones son mencionadas como equivalentes.

- El pliego reivindicatorio se ha redactade de forma tal que las caracteristicas
esenciales del sistema para operar una bamba de infusidn reivindicado en la presente
solicitud de patente se ha incluido en una sola reivindicacion independiente, en la cual se
definen cada uno de los elementos que conforman la Invencién,

- Al mismo tiempo se han realizado varias correcciones a las reivindicaciones con el fin
de gue su redaccién corresponda a la permitido, En todo caso, pongo de presente que las
mismas se encuentran sustentadas en la descripcion y que si bien el pliego reivindicatorio
original estaba compuasto por 10 reivindicaciones y gue el que se presenta junto con este
escritc esta compuesto por 13 reivindicaciones, el aumento en el numero de
‘ reivindicaciones no corresponde a una ampliacion en la proteccién original, sino @ una
reorganizacion de las caracteristicas esenciales de la invencion, reivindicandola
independientemente tanto por sus caracteristicas técnicas estructurales como por las

funcionales .
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- De la misma forma, las nuevas reivindicaciones dependientes 2 a 13 se han
redactado de tal forma que especifican v delimitan caracteristicas particulares de los

elementos reivindicados en la reivindicacion 1.

A este respecto vale |a pena resaltar que ! nueve pliego reivindicatorio estd redactado de
tal forma que el sistema en la reivindicacion independiente 1 esta caracterlizado por la
estructura que debe tener el mismo para operar una bomba de infusion, es decir, por los
elementos que o componen y le octorgan a la vez novedad y nivel inventive, y a su vez,
en las reivindicaciones dependientes 2 a 13 por |as caracteristicas técnicas/funcionales de
dicho sistema, de acuerdo con los lineamientos expuestos por £ Manual Para Ef Examen
De Solicitiides De Patentes de fa Cornunidad Andina', y por lo fanto, el .rnismﬁ contiene
todas las caracteristicas técnicas FUNCIONALES “del tipo: elemento, medios 0 plezas

para hacer una funcién, por ejemplo: “elemento para medir presidn”?,

- Finalmente y con el fin de subsanar la objecién que sobre el titulo hizo su Despacho,
madificamos el titulo a: *SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUEI{SN", &l
cual menciona de manera especifica la materia que se desea proteger.

Asl entonces, teniendo en cuenta que el pliego reivindicatoric es claro, que un experto en
la materia serfa capaz de reprodudir &l invento y que esta es la Unica forma de describir |a
materia que se desea proteger, respetuosamente llamamos la atencion del sefior
Examinador con respecto a los lineamientos del Manual Fara £ Examen De Solicitudes De
Patontes de fa Comunidad Andina, en donde queda claro que las reivindicaciones
redactadas utilizando caracteristicas técnicas funcionales son admisibles siempre y cuanda,

como en el presente caso, se cumpla con los pardmetres mencionados anteriormente’,

1 231EPT, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS
OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINAY, Quito,
Ecuacor 2004, Pag. 35-37.
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Por lo tante, teniendo en cuenta las modificacionas efectuadas al capitulo relvindicatorio
consideramos que quedarian subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho
ya que ahora, dicho pliege reivindica un producto en los términos sugeridos por su
Despacho, eso es por sus caracteristicas estructurales o de funcién y permite determinar
el alcance de la proteccién reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo
con las disposiciones del articulo 30 de 1a Decision 486.

Sin embargs, en & evento que su Despacho considere que dichas objeciones no han sido
superadas ¥ gue un sistema ne puede r_eivindicarse mediante los elementos gque lo
componen y la relacion funcional existente entre les mismos, agradeceriamos gue nos
dejara conocer su interpretacion con respecto al texto del Manual Andino de Patentes
anteriormente citado, en donde dicha posibilidad es expresamente aceptada.

3.2 NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

3.2.1 Con relacién a las objeciones que ese Despacho hizo a la redaccion de las
reivindicaciones porgue las mismas caracterizaban el producto por la combinaciones de
caracteristicas estructurales vy funcionales, nos permitimos sefialar que dichas
relvindicaciones temiendo en cuenta las modificaciones efectuadas son claras y estan
correctamente redactadas.

3.2.2 Con respecto a la abjecién del Examinador segiin fa cual fa presente invencidn ng
reviste una forma tangible porque las reivindicaciones se redactaron en términos del uso
de uno o mas elementos del sistema, respetuosamente disentimos por cuanto
consideramos que las reivindicaciones no se refieren al uso de elementos como tal y
porgue aun si este fuera el caso, ello no impediria determinar de forma tangible el sistema

reivindicadso.
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En efecto, se debe tener en cuenta que un sistema como tal y en general todo producto
reivindicado por sus elementos comporta necesariamente el use de 1os mismas sin que

ello parmita concluir que la invencidn no reviste una forma tangible.

Por el contrario, el hecho de que se enumeren como en €l presente caso en la
reivindicacion 1 los elementos usados para lograr la configuracidn del sistema, tal como la
primera computadora, la segunda computadora y el dispositive médico, entre otros, que le
da novedad v nivel inventive al mismo, demuestra que 2l ocupar cada uno de los
elementos y en general el sistema un espacio en el universo, |a invencidn reivindicada

reviste una forma tangible.

Asi entorices, respetuosamente consideramos que la reivindicacion 1 al enumerar los
elementos del sistema no solo no reivindica el use de les mismos sing que reviste

necesariamente una forma tangible.

3.2.3 De otra |ado, consideramos que la presente invencién NO consiste en un software
como tal ¥ por lo tanto no resulta aplicable la objecion formulada por su Despacho con
base en el articulo 15 literal ) de la DecisiGn 486, y que de la misma forma, ta excepcion
de patentabilidad consagrada en el articulo 21 de la Decision 486 no esta referida al
segundo uso de elementos convencionales sino al segundo uso de productos que han
sido objeto de patente con anterioridad, de acuerde con el claro tenor literal de estas

normas. Yeamos:

“Art. 15.- No se consideraran invenciones:
e} Los programas de ordenadores o el soporte 1égico, comao tales; ”

“Art. 21. Los productos o procedimientos ya  patentados,
comprendidos en el estado de la tecnica, de conformidad con &l
articulo 16 de la presente Decision, no seran objeto de nueva
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patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente inkclal”.(subrayado
fuera del textao}

A este respecto, respetuosamente consideramos que los criterios de programa de
ordenador v de patentabilidad de segundos usos consagrados en estas normas, como

excepciones de patentabilidad, NO resultan aplicables al presente caso.

Para demostrar lo anterior, se debe tener en cuenta que la interpretacién que hace el
Examinador de esta norma es contraria no soloe a los principios de la hermengutica juridica
sino a la interpretacidn v alcance que de la misma hacen tanto la Doctrina autorizada

sobre el tema como &l mismo Manual Andino de Patentes y el Manual del Inventor editado

‘ por su Despacho,

3.2.3.1 Interpretacion confraria a fos

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que el Cédigo Civil
expresamente sefiala los principios que deben seguir las auteridades encargadas de
aplicar la normatividad juridica a los cascs sometidos a su conacimiento.

El Codigo Civil diferencia dichos principios en funcidn de que la normatividad a interpretar
sea clara 0 no. En el primer evento, el Codigo Civil sefiala lo siguiente en su articulo 27:
‘ “Art, 27.- Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatendera

U tenor literal a pretexto de cansultar su espiritu”.

Asi 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 caso concreta.

w5
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En el presente caso, consideramos que las normas comunitarias bajo estudio son
suficientemente claras y por ende no son susceptible de interpretacion alguna, de tal
manera que si lo reivindicado en la solicitud de patente son "programas de ordenadores o
soporte ldgico, como tales” o “segundos usos de productos ya patentados”, la misma no

podra ser objeto de patente.

Contrario sensu, si lo reivindicado en la solicitud de patente no son “programas de
ordenadores o soporte |dgico, como tales” o “segundos usas de productos ya patentades”,

la misma no padrd ser negada con fundamento en estas normas juridicas,

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que con independencia de cualquier apreciacion
personal /o de los criterios de patentabilidad que regulaban el tema en el pasado, si una
invencién no es simplemente un programa de ordenador o no esta demostrado que el
producte que se solicita patentar ya se encontraba patentado, NO se encuentra incursa en

astas excepcioneas de patentabilidad.

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

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

De la misma forma, si no esta probado en el expediente que la presente invencién no es
un segundo use de un producto ya patentado, la misma no puede ser negada con
fundamento en el articulo 21 de la Decisién 486.

Asi entonces, a partir del alcance de estas normas se debe evaluar su aplicabilidad al

presente Caso,
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3.2.3.2 Interpretacion contraria a la interpretacion v algance dados a estas normas por i

Dodfrina autorizads sobre ef tema,_por ef Manual Anding de Patentes v por of Manual del
Inventos edita S fa:

3.2.3.2.1 FProgramas de Ordenador/Soffware

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 European
Patent Office® v el Manual del Inventor editado por su Despacho han sido enfaticos en
sefialar el alcance que tiene esta excepcion de patentabilidad en el sentido que la misma

solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per s pero no
a las Invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio

para obtener la finalidad de la invencion, y como tal sean susceptibles de aplicacidn
‘ industrial.

Asi entonces, a partir de Ja interpretacidn que a esta norma le ha dado tanto la Doctrina
como el Manual Andino y Europec de patentes queda claro que la misma solamente
excluye de patentabilidad "los programas de ordenador o el soporte logico” pere no ias
invenciones que si bien se relacionan con programas de ordenador, se refieren a un
sistema para operar uha bomba de infusién, que se reivindica en términos de sus
caracteristicas estructurales.

Por lo tanto, aplicando la interpretacién dada a esta excepcion de patentabilidad,

respetuosamente reiteramos que la solicitud de patente de mi representada no puede

considerarse un “programa de ordenadar como tal”, puesto que en la misma no se esta
reivindicando un conjunte de instrucciones mediante obdiges, algoritmo o

1 Yar: 1EPI, 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,

* yer: European Patent Office, “GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT
OFFICE". Printed in Germany, Munich.

&
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palabras pecesario para obtener un resultado sinc un sistema que proporciona un
claro efecto técnico y contribuye al estado de la técnica. Por lo tanto, respetuosamente
reiteramos que la excepcién de patentabilidad consagrada en esta norma NO resulta
aplicable al presente caso, pues como se menciona en el Manual del Inventor “los
programas de ordenador adquieren carédcter técnico (es decir, son patentables), sdlo en
momanto en que hacen parte de un proceso industrial, o de un producto que producho
que requiere del programa para desempeiiar funciones”® (Negrita fuera del texto),
no todas la invenciones que involucren un software estdn excluidas de patentabilidad.

3.2.3.2.2 Sequndos {sos

Fse Despacho afirma que lo solicitado por la presente invencién, simplemente, hace otro
(segundo) use de aparatos convencionales de un sistema; es declr, lo solicitade hace usa

de medios técnicos para procesar informacién no téenica.

A este respecto, respetucsamente ponemos de presente que No es posible estar de
acuerdo con tal afirmacion, ya que el articulo 21 de la Decision 486, que dicho sea de
paso consagra una excepcion de patentabilidad y que por ende debe ser analizada de
manera restrictiva, no hace referencia a los segundos usos de cualquier producto y

procedimients sinc solo de aquellos que se encuentren ya patentados.

En el presente caso, no se demostré gue fa invencion reivindicada en el nueve pliege
reivindicatorio, entendicla como un tode, se encuentra patentada o que en algin momento
fue objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna manera la excepcion
‘ de patentabilidad del articulo 21 a la presente invencion,

A este respecto, respetuosamente reiteramos al Despacho que la sola afirmacion de que la
presente invencién se refiere al uso de elementos convencionales no puede ser causal
para objetar su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado

& 5IC. "Manual del Inventor”. Bogotd, Colombla, 2007, Pag. 16.
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reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina’, quien ha sentenclado que
ese hecho per s& no demuestra ni la falta de novedad ni la falta de nivel Inventivo. Lo
anterior, por cuanto g pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la
invencion puedan ser conocidos, la novedad vy el nive! inventivo pueden estar dados par la
aplicacién de dichos medios los cuales constituyen la base para desarroliar un nuevo
producto o un procedimiento que no sclamente no era conocido con antérioridad sino que
no resultaba ni obvio ni evidente frente al estado de la técnica, como es el caso de I3

presente invencidn,

Es impertante sefialar que la interpretacién judicial que dio pie a dicha manifestacion
resulta aplicable al presente caso, porque si bien se refiere al uso de medios tratdndose
del estudio de rnovedad y nivel inventivo de la invencidn la misma demuestra que {a

discusidn sobre el uso o no de elementos convencichales per se en la invencldn
‘ reivindicada no es una excepcion de patentabilidad sinc un elemento 2 tener en cuenta al

momento de estudiar de fondo la patentabilidad de la invencian.

En efecto, si €l tema del uso de los elementos conocidos en una invencién configurara per
s una excepcion de patentabilidad el mismo no serfa nunca tratado al momento de Ja
evaluacion de {a novedad o del nivel inventivo de la invencion, por cuanto unz vez
demostrada la excepcién de patentabilidad no tendria sentido alguno continuar el andlisis
de patentabilidad de la misma. Concluir lo contrario, seria tanto como reguerir que se
determinara si algo es obvio o evidente a partir de lo conocido habiendo ya concluido gque
la materia comparada es idéntica. Por lo tanto, como nadie haria un estudio de nivel
inventivo a sabiendas de que |o solicitado no es novedoso, el Tribunal no tratarfa el tema
‘ del uso de medins conocidos al momento de estudiar la novedad de la invencidn si dicho

uso constituyera per se una excepcién de patentabilidad.

* ver, Procesa N 21-1P-2000. Interpretacion Prejudicial de 27 de octubre de 2000,
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En todo caso, si bien diche estudio de patentabilidad no se ha efectuado en el presente
raso, respetuosamente reiteramos que la materia acd reivindicagda no se refiere al simple
uso de elementos convencionales, toda vez que en la presente Invencidn, el sistema para

pperar una homba de infusidon reivindicado estd limitado por las caracteristicas técnicas
descritas, &5 decir por un conjunto de elementos que tiene como objeto una funcidn
gspecifica, los cuales no han sido idenfificades en su totalidad en alguna anterioridad. For
consiguiente, aln si la objecidn de "segundo uso” del Examinador fuese considerada como
una objecidn a la novedad, adn asi dicha objecién estaria infundada dado que no se ha
identificade ninguna anterioridad que ncluya las caracteristicas especificas aqui

reivindicadas.

Por las anteriores razones, consideramos que las excepciones de patentabilidad indicadas
por el Sefior Examinador no resultan de recibo en el presente ¢aso. Por el contrario,
consideramos gue con {os argumentos anteriores queda claro que sobre la prasente
invencion si puede efectuarse el examen de patentabilidad, cuya solicitud y pago de la
tasa correspondiente, fuergn apartunamente acreditados en el expediente.,

Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el tramite de la presente solicitud pues ésta
s¢ presenta de una forma clara y una persona versada en la materia podria obtener &l
producto objeto de esta invencion con la informacién presentada en la descripcidn v

reivindicaciones.

3.3 NIVEL INVENTIVOD

Aunque en la Accién Oficial No. 6931 no se efectuaron objeciones fundamentadas sobre
la falta de nivel inventivo de la presente invencidn, &l presente asunto reviste espedial
importancia para mi representada v por lo tante con el fin de agilizar su trémite a
continuacién se presentan los argumentos necesarios que permiten comprobar el nivel
inventivo de la presente solicitud frente a los documentos US 5781442 (D1}, WO01/88828
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(D2), y US 5630710 {D3), que fuercn citados como posibles anterioridades en el reporte

de blsqueda internacional,

El documento D1 no ensefia ni sugiere un sistema caracterizado porque la segunda
computadora este en un “sitio remoto”, caracteristica que se define explicitamente en la
presente solicitud de patente como “cualquier sitic donde un paciente estd recibiendo

tratamiento a través de un dispesitivo médico controlado®™.

Adicionalmente, D1 describe de manera general un sistema para el manejo de cuidade
automatizado gue incluye leer el cddige de barras de un brazalete de ID de un paciente v
un c6digo de barras sobre una etiqueta fija al recipiente de drega, para analisis por medio
del mddulo de manejo de administracién de la medicacién {columna 13, lineas 1-29}). El

médule de manejo de administracidn de |la medicacion verifica que se esté dando la
. medicacion correcta al paciente correcto, en la dosis correcta, por la ruta correcta, en 2l
momente correcto {columna 13, lineas 26-29). En ninguna parte, D1 ensefianza o sugiere
una informacidon de acceso relacionada con un dispositive medico desde una segunda
computadora a un sitio remoto, donde el medicamento se suministre por via de una
bomba de Infusidn, al contrario D1 describe descargar automaticamente informacidn para
la bomba de fusion desde la CPU de |z drogueria hacia una CPU contigua a la cama y
luego a la bomba de infusion (columna 13, lineas 46-55). Asl pues, D1 no menciona los
madios mediante los cuales la computadora de farmacia determina gue la medicacién sera
suministrada por via de una bomba de infusién y, mas especificamente, no describe cémo
acceder a informacién relacionada con la identidad de un dispositivo médico desde una

computadora a un sitio remoto.

De la misma forma, D1 no menciona o sugiere los parametros operativos que han sido
suministrados al dispositivo médico sin pasar a traves de |a segunda computadora, como
la presente solicitud, toda vez que 1os pardmetros de operacion de D1 pasan a traves de la
CPU al lado det lecho, que estd localizada en el sitio de tratamiento del paciente. A
diferencia de D1, los pardmetros de operacidn de la presente solicitud no pasan a través
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del ayudante digital, o cualquier otra computadora en un sitio remoto, esto debido & que
dichos parémetros se suministran directamente al dispositivo médico para eliminar una

fuente potencial de error en la administracién de medicamentos.

Pcr su parte, D2 describe de manera general un sistema para comunicar Informacién a un
paciente que incluye informacion de suministro de medicacion, El sistema utiliza un
portador de transaccidn médico (MTC) 10 utilizado para comunicar informacidn con
relacién al suministro de medicacién entre un sistema de control 40 en comunicacién con
otros sistemas de informacién v una posesion especifica de un paciente, tal como una
bomba de infusidn, La informacidn, tal como los protocolos de suministro de infusion
especificos, se comunica desde la computadora del sistema de control 40 al MTC {(pg. 19,
lineas 19-31 hasta patina 20, Iineas 1-6; pg. 8, lincas 18-22). La informacién transferida al

MTC consiste de drdenes para medicacién u otros procedimientos que han sido ingresados
en los sistemas de informacién de una instalacion (pg. 19, lineas 19-21), 13 cual es

pasteriormentie transferida a un dispositivo medico.

De la misma forma, es importante poner de presente gue el sistema de D2 es
significativamente diferente al sistema de D1 y que las ensenanzas de dichos documentos
no podrian haber sido combinadas para afectar el nivel Inventivo de la presente sclicitud
de patente. Veamos:

Como se establecid anteriormente, el sistema del D1 incluye leer &) cédigo de barras de ID
del paciente y el cddigo de barras de |z etiqueta de medicacion y luego analizar estes
ingresos en un madulo de manejo de administracion de medicacion, El mddulo de manejo
‘ de administracion de medicacidn utiliza et ID del paciente y el cddigo de barras de
medicacion para verificar que la medicacidon correcta le esté siendo dada al paciente
correcto en la dosis correcta en el momento correcto. La informacion transferida por el
MTC es similarmente utilizada para validar que la medicacidon correcta y los parametros de
registro de administracién de medicacién sean adecuadamente suministrados al paciente
correcto. El médulo de manejo de medicacion, sin embarge, es el software que reside en
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una computadora en una red. No se puede considerar que sea obvio utilizar el MTC de D2
en el método de D1, en razénh a que el MTC destrulria el modo primario de operacidn del
método de D1, Esto es, el médulo de manejo de medicacidn, que recibe la informacion del
10 de! padente para determiner 31 la medicacidn adecuada estd siendo suministrata &l
paciente correcta en la dosis adecuada, se consideraria innecesario si el MTC de D2 se
combirara con D1. La combinacidn en efecto destruye el modo principal de operacidn de
01, Adicionhalmente, el MTC de D2 no puede ser aan adaptable para usc con el sistema de
O1.

Asi mismo, las ensefianzas de D3 y D1 no podrian haber sido combinadas para afectar &l
nivel inventivo de la presente solicitud de patente. Veamos:

D3 estd dirigido en general a un sistema de infusién programable que incluye un bomba
‘ 10, una interfase de ysuario en comunicacidn remota 952 ("RCIU™) y un programador
remaoto 952 {ver fig. 39 y columna 29, lineas 8-12). Un usuarlo ingresa remotamente datos
del programa de suministro en &l programador remoto y los datos se comunican con el
RCIU {ver Fig. 39 ¥ columna 29, lineas 13-27), D1 sin embargo esta dirigido a un sistema
de manejo de medicamento para bombas de infusidn conectadas por via de una red de
computadora de hospital. Utilizar un programador remoto, tal come aquel descrite en D3
alteraria significativamente la operacién del sistema de manejo de medicacién de D1. Esto
es, la computadora(s) en el ambiente de red de D1, a las que le son solicitados el
suministro automatico de los parémetros de infusidn de la bomba desde una
computadora/base de datos central, va no serfa{n} ufilizada(s). En su lugar un
programador remoto serfs Utilizado para ingresar manualmente los pardmetros de
‘ infusion. Esto en efecto cambia el modo principal de operacion de D1. Mas adn, el
programador y la bomba remotos de D3 pueden no ser ain adaptables con ¢l sistema de
C1.

Por los anterfores argumentos es claro que la solicitud de mi representada goza de nivel
inventlvo a la luz de D1, D2, y D3 y de las combinaciones de los mismos.
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4. De la misma forma, considero que con los argumentos expuastos anteriormente,
asi coma con las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio se deben tener por
superadas las objeciones que sobre claridad planted ese Despacho en el Oficio No, 6931.
Sin embargo, en el evento que el Despacho no lo considere asi ¢ que exista alguna
objecién sobre la patentabilidad de fa invencién y teniendo en cuenta que se ha efectuado
una medificacion del capitulo reivindicatorio, respetuosamnente le soficito hacer uso de la
facultad que le otorga el articulo 45 inciso 2 de |a Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier
complementacion o aclaracién que considere necesaria, mas aun teniendo en cuenta la
real intencién de mi representada de generar un didlogo razonado con respecto a las
excepciones efectuadas y que la llevaron a medificar el capitulo reivindicatono inlcialmente
analizada por el Sefior Baminadar,

5. Puestc que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su
Pespacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continle su
tramitacian.

6. Anexns:

6.1 Nuevo pliego relvindicatorio con 13 reivindicaciones;
6.2  Formulario para modificaciones;
6.3 Reciba por valor de $39.000 por concepto de modificaciones en solicitud

pendiente. .
(-/—,-/Jﬂ " " Cﬂ;ﬂh .\_‘_‘a_,___\'-___‘. —

Sefora Jefe, A P,
EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-05873-841-015-4
NMIWNHID-1105 L NWPCLEE7 3
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Industria y Comercio
SUFPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para &l adhesive de radicacion

O SOLICITUD DE:

] correccion de Error Material Madificacién a una solicitud

@ Nombre: o,vrep INTERNATIONAL INC.

Sociedad constituida y existente balo las leyes del
SOLICITANTE Estado de Illfnois, Estados Unidos de

merica IDENTIFICACION
FeCCIOn: one Baxter Parkway, :
Deerfietd, ce. 0w O
I1lineds 60015, ce. [ om O
. ... Estados Unidos de AmErica
Domigilio: Nemere:

Dearfield, Illincis, :
ratad . et .

Teléfono; 546 0970 Fax: 245 40 70
E-mail: tlientes@cavelier.com
IDENTIFICACION
Nombre: Emilic FERRERD
Direccién: Carrera 4° No. 72-35 ce B owr O
REPRESEEIRT:EEE Teléfono: 347 36 11 Fax: 21782 11 CE. [ owe [
O APOD E-mail; cavelier@cavelier.com
Nimero: 438.019 TP 31.929
@ Ndmero de expediente: 04,078,340

‘@ Descripcion de la correccidn o modificacidn solicitada:
Presento nuevo capltulo reivindicatoric compuesto por 13 redivindicaciomes,

coa el Fin de sug. erar lag objeciones hechas por Su Despacho a }3 pragente
MM&MMMMM%
nueve plisgo raivindicatorio.

Comprobame de pago No.  07-82_814%  Fecha: Lﬂ:.n.:nﬂm:.dé 2007

Comprobante de pago de la tasa por $59.000.00

Poderes, 5 fuere el case

@ Anexos
[]
[

Documento gus acredita la existencia y representacion legal de las partes, cugndo sean
persenas juridicas.

NOMBRE:  EMILIO FERRERO FIRMA: éﬁ“‘* Cn——*—r—-: -

C.C. 438.019 de Usaguén T.P.A. 31.929

NHY

\5?
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1.

REIVINDICAGCIONES

Un sistema para operar una bomba de infusion, el sistema
CARACTERIZADO POR una primera computadora en una localizacion
central, un primer identificador de paciente; un parémg&jﬁtﬂ para la
bomba de infusién; una segunda computadora en una localizacion remota,
un segundo identificador _-:}? pac:i:—:-__r_‘ute; una primer fuente; un primer y
segundo |ﬁentlfcador de medicacidn; una segunda fuente y un tercer

—_— a— ——

identificador de paciente.

El sistema de la reivindicacion 1 CARACTERIZADC PORQUE dicha

_____..——_—\
primera computadora Ee dise@para aceptar el primer identificador de

paciente y el pardmetro operativo para la bomba de infusién y enviar dicho

e i —a W ——r— e

paciente es equivalente al primer identificador de paciente, @E"de el
—_— J——

3. El sistema de la reivindicacién 1 CARACTERIZADO PCRQUE dicha

segunda mmputadora;s@w para aceptar el primer identificador de

——— ) — T

pacients de la primera fuente y un identificador de medicamento de una

segunda fuente y enviar el identificador de medicacién a una primera

computadora si el segundo si el segundo identificador de paciente y e

tercer identificador de paciente son equivalentes.

-

El sistema de la reivindicacion 1 CARACTERIZADC PORQUE dicho

identificador de medicacion incluye un tercer identificadar de paciente.

———— ————— ———

s
(%
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S.

El sistema de la reivindicagidn 1 CARACTERIZADO PORQUE dicha

primera computadorazée ﬂ; para acepiar un segundo identificador de
i Ly bt

medl-::acuﬁp ‘@) la primera computadora Sg isefia\ para enviar el

-\_“-‘_\_‘-‘—v\_‘_ — T e —— e

parémetrc- operativo a la bomba de difusidn solamente si el primer
identificador de medicacion es equivalente al segundo identificador de

medicacion,

El sistema de la reivindicacién 1 CARACTERIZADC PORQUE dicho primer
identificador de paciente es uno de un grupo de identificadores clnndé__@

grupc de identificadores consiste de un nombre de paciente, un ndmerc de

seguridad social de_paciente, un tlpo de sangre_de paciente, una direccion

paciente.

El sistema de la reivindicacion 1 CARACTERIZADO PORQUE dicho

parametro operative es unc de un grupo de @nﬂm&perativc@de el

grupc de parametros operativos consiste de un fiujo de medicacion por

unidad de tiempo, una cantidad de medicacién, una unidad de dosificacion,
————- ’ -

una duracion de dnmfcamén un volumen de domﬂcamén un nombre de
——— A = i p———

droga, una unidad de dosis, y un limite de monitoreo,

. ——

El sistema de la reivindicacion 1 CARACTERIZADO PFPORQUE dicha

primera fuente es una banda de mufieca.

——— -

. El sistema de la rewmdlcacrnn 1 GARACTERIZADD FORQUE dicha

primera fuente'es una de un grupo cie Ias pnmeras fuentes ‘donde el grupo
R
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13.El sistema de la reivindicacion 1 CARACTERIZADC PORQUE dicha

\

25

¢

codigo de barras, una pulsera de mufeca, una tarjeta de marcacion, una
etiqueta de droga, unos datos leibles con laser, unos datos leibles con

radiofrecuencia.

El sistema de la reivindicacién 1 CARACTERIZADC PORQUE dicha

segunda computadora es un ayudante digital personal.

i

.El sistema de |a reivindicacion 1 CARACTERIZADO PORQUE dicha

segunda fuente es una de un grupo de segundas fuentes ~dondeg, el grupo

de segundas fuentes consiste de: una etiqueta de medicacion, un w

e —a—-"

unos datos Ienbles por radlofrecuencla y un cédigo de harras,

El sistema de la reivindicacion 1 CARACTERIZADO PCRQUE dicha

|der1t|f|cadcr de msdlcacuﬁn es unz de un grupo de ldentrﬁcadores de

medlcacldund ;Dgrupt} de identificadores de medicacion consiste de un

rﬁ_u_._

expiracién, un nimero de cﬂdlgo de droga nacional {NDC), un identificador
_“J_-_'H_H___-_‘_\'"-n.

de droga de base de datos de pmpieiério, un numero de codigo de producto

de compafiia y un formuiador de droga.

primera computadora se disefia para enviar €l parametro operativo a la
e

homba de infusion si el segundo identificador de paciente y el tercer

identificador de paciente son equivalentes al prlmer identificador de

paciente.
o~

~)
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La refvindicaciin 1 solo hace una enumeracién de elementos gue no definen una sohicibn
a un problema técnico.

Las reivindicaciones dependientes se redactarcn en términos dei usc de los cornponentes
de un producto y en secuencias légicas para procesamiento de datos, o cual, no se
permite porque no son caracteristicas écnicas; adicionaimente, no tienen enlace 16gico
con la independiente porque no aclaran o delimitan una caracteristica técnica incluida en
aquella sino que se desvian a efectos del uso de medios técnicos para procasar datos.

Por los motives anteriores, las reivindicaciones calificadas no cumgplen las disposicicnes
del articulg 30.

4. Unidad de invencién (arlicuio 25 D 486):

Se considera que el pliego calificado se dirige a un dnico ohieto. por lo gque cumple &
requisio establecido. /l'l‘

5. No es una invencion {(arffculo 15 D 486 literal o)

La legislacin vigente establece que por: Programa de ordenador (software) se entiende:
“la expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras, cddigos, planes o en
¢ualguier ofra forma que, ai ser incorporadas en un dispositive de lectura automatizado, s
capaz de hacer gue un ordenador — un aparato electronice o similar capaz de elaborar
informaciones-, ejecute determinada tarea u ghienga determinado regultada”.

A la luz de lo anterior, la oficina ha considerado, considera y considerara como sopore
logice como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias légicas de procesamiento, las rutinas, los
protocolos, los algoritmos, etc. no solo porque as{ lo permite la norma (... o &0 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.

Las reivindicaciones de “sistema para operar una bomba. de infusién” o producta se
redactaron en t&rminos de criterios de seleccidn y de secuencia légica para
procesamiento de informacion. Adicional a lo anterior, n la misma descripcion se indica
que se trata de soporte l6gico come tal como se puede constatar, por ejemplo, en la
pagina 14, segundo parrafo.

Por las razones anteriores; lo reivindicado no cumple las disposicicnes del inciso ¢) del
articulo 15.

. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articuios 14y 21 D 486}

6.1 De acuerdo a la norma, el procedimiento legalmente establecido 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; por otra parte, las reivindicaciones de procedimiento
(métada) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos} que conduzcan a la
fabricacion de un producto.

Estudiado el pliego de la solicitud, de un lado, se determind que las reivindicaciones alll
incluidas NQ revisten forma tangible porque ellas se redactaron en termings del uso de
uno o mas componentes de un sistema ¢ producto ¥ en secuencias de procesamiento de
informacién ¢ datos perc no mediante caracteristicas de estructura o de funcidn, que
definieran una solucién al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud.
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Es evidente que, para que un producto revisia una forma tangible se debe describir y
reivindicar de forma que se sepa ¢como ejecutar o fabricar el producto pere bo de qué
forrma se usa o se puede usar, total o parcialmente, une o mAas de los componentes de
dicho producte para obtener un resultado, como hacer funcionar dispositivos medicos, por
ejemplo, una bomba de infusién para suministrar un medicamento a un paciente.

De otre lado, incluyen mezclas de caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su
redaccion, ejempios:

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

“2. el sistema... es disefiada para aceptar...”, ¥ de farma similar en el resto de las
reivindicaciones,

En lo anterior, as evidante que a pade no subrayada son caracteristicas estrucluraies v,
la subrayada, caracteristicas de procesamiente de informacion (uso).

Por los motives precedentes, las reivindicaciones del pliego calfficado no cumplen las
disposicicnes de! articulo 14.

©.2 Elphego afecta las disposiciones del arficulo 21 de la Decisidon 486 debido a que lo
solicitado, simpiemente, hace otro (segundo) usc de up sistemna para procesamiento de
informacién de tipo convencional, es decir, se trata de un sistema de procesamiento
ampliamente conocido en el arte y, por ello convencicnal, como se puede constatar con g/
contenido de la misma especificacién de la solicitud.

Parece necesario aclarar que, la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad el yso de componentes convencionales o parte de ellos, nila redaccién del
documeanto con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto 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, porque no se cumplen exigencias taxativas de la ley.

Es evidente gue, un “sistema” o producto como tal, es independiente de coémo se usa, es
decir, dicho producte no se puede restringir por la manera de usc pensada (deseada) que
se le de; por ejemplo, una memaria es independiente de! gangro de dates gue se
almacenen en ella, una pantalla es independiente de! género de informacion que se
despliegue en la misma, etc. de alii, que la forma {secuencia} en se gue procesen unos
datos y el efecto logrado de proteger un soporte Kogico de sy uso indebido, no son
caracteristicas que sirvan para distinguir un sistema para aplicacion de los método, como
se reivindica agui.

7. Lo reivindicado carece de pivel inventivo porgue un técnico en el arte (programador})
podria realizar el sistema operativo para dispositivos médicos sin ningan esfuerzo
inelectual adicional para lograr &l efecto deseado, ya que se trata de operaciones gue,
comunmente, ejecuta en su campe; ademds, poerque asi s¢ puede determinar con los
documentos 1 a 3 del reporte de basqueda.

8. Respuesta a los argumentos del sclicitante:

Respecto a los alegates adjuntes a la respuesta al oficio, la oficina los controvierta vy
desvirtia de la siguiente manera:

1) Con relacidn a los alegatos de 3.1 se precisa que:
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a. El nuevo pliego s aceptd y calificd arriba, acorde a las disposiciones y el procedimiento
vigentes, sin embargo, dichas reivindicaciones no cumplen los requisitos de claridad por
las razenes expuestas arriba en el punto 3.

{Cabe aclarar que, los carmbios introducidos al pliego, practicamente, en NADA madifican
las objeciones trasladadas en el oficio parque, como arriba se reitera, las reivindicaciones
no tienen soporte descriptivo dado que en ese aparte no se divulga una forma de ejecutar
o fabricar el sisterna mediante nueves medios incluidos en diche sistema sino que, en
dicho pliege la independiente enumera unos elementos vy, las dependientes relacionan el
ueo de los elementos de un producio y en secuencias ibgicas para procesamiento de
datos, lo que ho &s definir una forma de ejecucién de un producto, razén por la que
careclan y no pueden tener soporte descriptivo.

b. En la respuesta se asegura que, “...el aumento en el namere. .. reorganizacion de las
cavacteristicas... relvindicdndola_independienmemente... estructurales como por las
funcignales”, lo cual, son meras afirmaciones sin ningun tipe de sustento real que sole se
atreve a hacer una persona sin conocimientos ¢n el tema puesto que, de un lado, como es
bien conccido por quienes l[aboran en propiedad industrial un producto, debe ser definido
o bien por las caracteristicas técnicas de estructura o bien por las caracteristicas técnicas
de funcidn entre Jos componentes de una estructura perc NO mediante una mezcla de
ellas, menos adn cuando la mezcla consiste en la enumeracion de uno o mas elementos
conacidos ampliamente en la técnica con su uso en el procesamiento de informacion o de
datos; adicionalmente, el producto debe revestir una forma tangfble. -

De olip lado, as reivindicationes son para gefinic Ja materia que se desea proteger
mediante la patente, que se debe realizar por medic de las caracteristicas técnicas
aportadas por el inventor, (Ver parrafos 54 a 85 de la Guia sobre el examen de las
soficitugdes de patentes), lo cual, concuerda con lo que indica el aparte 4.2 del Manual
Andino de Patentes, que indica: “las reivindicaciones deben contener todas [as
caracteristicas téenicas egenciales de la invencidn las cuales definan v la hagan o
pudieran hacerla distintiva... caracteristicas técnicas esenciales definen (DEBEN
DEFINIR) la selucién al problema técnico que intenta resolver la invencidn®, /

De lo precedente quada claro que, al calificar la refvindicacion 1 de inmediato se detecta
fue e¢si@ enumera unos elementos convencionales tales como las computadoras, 1os
identificadores de pacientes (que pueden ser de personal, equipo ¥ medicacicnes), ias
fuentes, y un parametro operative para la bomba de infusion, el que NO es una
caracteristica técnica ni de estructura ni de funcién, razongs por las que no define una
solucién a un problema técnico.

Por {iltimo, quienes tienen conocimiento en el tera saben que si la independiente se
define mediante caracteristicas técnicas de estructura las dependientes pueden y deben
aclarar o delimitar una caracteristica de estructura pero ho una supuesta funcidn porque
no tendria enlace légico con la independients o viceversa.

En conclusion, los alegatos traidos a colacion por el interesado no tienen sustento real en
hechos ciertos puesto que hacer meras afirmaciones no son prueba irrefutable de que se
cumplan los requisitos establecidos por el articulo 30.

¢. En la respuesta, e memorialista assgura que: “...\a reivindicacion 1 esta caracienzado
por la_estructura que debe tener... novedad y hivel inventive... 2 a 13 técnicas /
funcionales... seria capaz de reproducir... uilizando caracleristicas técnicas
funcicnales,.. maodificaciones efectuadas... subsanadas las objeciones... ", opinidn
respetable, pero que va en contravia de ia norma, €l procedimiento y la jurisprudencia
vigentes por las razones ya expuesias en g subpunto precedente.
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En &l Gltimo parrafe dei subpunte 3.1 de la respuesta el interesado declara que, *... nos
dejara conocer el alcance..., Manual Andinc... es expresamente acoptada... las
caracteristicas... FUNCIONALES (del tipo elementc, medio o pieza para hacer una
funcién por gjemplo, ‘elemento para medir |a presion)’.

Al respacto, respetucsamente, la peticién nos parece fuera de lugar porgue siun fraslado
o parte de |a respuesta a ese traslado genera alguna duda, dentro del plazo ctergado, se
deberia haber solicitado alguna aclaracion bien sea por parte de la jefatura de la divisién o
del banco de patentes.

No obstante, la cuasi pregunta afirmacién se contesta dirigiende la atencion, en primer
lugar, al subnumeral 4.2 del Manual Andino que sefiala: *Una reivindicacion debe incluir
no solamente una enumeracion de elementos, sino también indicar su funcignamiento y la
relacién funcional entre los mismos cuande para la personaversada en lamateria elio no
se_desprenda de forma obvia de la misma definicion del elemento”, (subrayados y
resaltados fuera de texto).

De alli queda claro, que lo que alli se determina es: i) que una reivindicacion no debe ser
solo una enumeracién de elementos (componentes} sino que ii} debe establecer la
relacién de funcién_entre aguellos, lo cual en los campos eléctrico, electrénico y afines
liene una forma especifica de realizacién, e i} indicar su funcionamiento cuando parala
persona versada en la materta ello no s¢ desprenda de forma obvia de la misma definicién
de! elemento.

Ancra bien, & ejemplo que el interesado resalia del Manual Andino, {del tipo elemento,
medic ¢ pieza para hacer una funcién por ejemplo, “elemento para medir la presion),
probablemente, fug sugerido por alguien que no conoce los campos Mecanico, electrico,
electrénico, electromecanico, mecatrénico y afines, pues decir que: “elernento para definir
la presién® NO ha sido, NO es, NI serd la definicién de una funcidn en cualquiera de los
campos antes citados.

Quienas tienen un minimo de conocimientos en el arte saben gue afimar, por gjemplo:
“aparalo e comunicaciones que incluye un fransmisgr para irasmitir una sepal codificada,
un receptor para recibir una sefial codificada” y similares, NO establecen una relacion de
funcion ni determina una funcidn entre los componentes del aparato de cemunicaciones
sino que menciona el USO de una o mas partes del aparate, puesto que un fransmisor se
usa para transmitir sefales, un receptor 5& usa para recibir sefiales, un codificador se usa
para cifrar, encriptar sefiales, un detector se usa para detectar sefiales o datos, efc.

En segundo lugar, el siguiente parrafo de la pagina 35 del citado Manual Andino sefiala
gue: “Las caracieristicas pueden ser gstructurales. .. O (ahi NO dice Y) funclonales
(dei tipe elemento, medic o pieza para hacer una funcién por ejemplo, “siemente para
medir la presion)”, lo cual, CONCUERDA con lo que establece la guia citada por la
administracion, que ha sido, es y sera el procedimiento com(n a seguir, que exige que (as
reivindicaciones de producto definan, el objetc que se desea proteger, mediante
caracteristicas técnicas estructurales 6 de funcidn,

iL

De lo antesior resulta evidente que, NQ es cierta la aseveracicn de que, “... es
expresaments aceptada. .. 1as caractensticas... FUNCIONALES...".

En conclusion, de una parte, las aseveracionas que el mandataric hace en el subpunto de
la respuesta son triviales, sin explicacién real que las sustente, ni de por qué se deberia
entender asl; de otra parte, quienes tienen experiencia en el campo, conecen la forma
especifica de definir un producto por medio de caracteristicas técnicas de estructura O de
funcion, en el sentido establecide por la narma, el procedimiento y la jurisprudencia
vigentes y, gue en los campos eléctrico, electronico y afines tiene(n) una forma particular
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de realizagién, por ejgmpla, mediante las interconexiones entre los cormponentes de una
disposicién o por una funcidn entre los compenentes de la estructura de la disposicion ¢
sistema.

2) Para desvirtuar los alegatos del subnumeral 3.2.1 basta sefialar gue el producto
reivindicado en el expediente, contrario a io que supone y afirma el memorialista, NO se
definié mediante las caracteristicas técnicas permitidas por la norrma, el procedimientc y 1a
jurisprudencia vigentes por las razones ya explicadas ariha en el numeral 3, al
subnumeral 6.1, y el subpunto 1) anterior.

3) Con reiacidn a los alegatos del subnumerai 3.2.2, ellos son una opinion respetable pero
que no tiene sustento en hechos ciertos, a la luz de lo ya expiicade en los aparies by ¢ del
subpunto 1) precedente, motivos por los que a posicidn de 1a oficina no e controvertida ni
menos aln desvirtuada.

No cbstante, nos parece importante resaltar gue: primero, la ésencia de las
reivindicaciones consiste en definir_la invencién; segundo, una reivindicacién
independiente debe definir 1a invencidn mediante caracleristicas técnicas y que ias
dependientes son para aclarar ¢ delimitar alguna caracteristica técnica incluida en ia
independiente; tercern, lag reivindicaciones dependientes de este cago NO delimitan o
aclaran yna forma particular de realizacion de un producto porque las caracteristicas alli
incluidas NQ son técnicas

Adicionalmente, la administracion en ei traslade informé que de acuerdo a |a noma, el
precedimiento ¥ ia jurisprutlencia dictada un producto debe revestir una forma tangible
y ser definido o hien por las caracteristicas de estructura o bien por las caracteristicas de
funcién entre los componentes de una estructura pero NQ mediante una mezcla de ellas,
menos alin cuando la mezcla consiste en la enumeracion de uno o mas glementos
conocidos ampliamente en la téonica con su uso para procesar informacién (datos).

A laluz de lo anterior, también se explicé que para que un producto revista forma tangible
se dehe describir y reivindicar de forma que se sepa como s¢ ejecuta o fabrica &
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, come la
secuencia de procesamiento relacicnadaen 2, 3, 5 a7, etc.

Por Gtimo, respetucsamente nos parece gue el mandatario para sus alegatos deberia
haber tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el
citado proceso 36-1P-98, aparte vi, “examen de fondo de la solicitud de patante”, dande
se establece:

“=f framite de concesion de patentes es ia via procedimental prevista por el erdenamiento
juridico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios
sahre mafedna que perdanezcan al dominio pdblico o simplements no cumplan conlas
exigencias establecidas por la norma comunitaria;, pero también (...) la
Administracién en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legaimente
establecidos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses
legitimos de los particulares que soliciten una patente”. (Subrayado y resaltados fuera de
texio}.

De esa jurisprudencia queda clarc aue, el examinador coma miembro de la Administraciin
tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para
cumplir y hacer cumplir 'a noma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualguier
otra persona para que falle un ¢aso a nuestro cargo.

Como consecuencia i9gica de la anteriar, es avidente que ia oficina es quien acorde alas
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facultades conferidas v a ios procedimisnios leaaimente establetidos | 1a gue determina la
forma de presentar las reivindicaciones; razén por la que se indicd en los oficios

trasladados, que se han utilizando las indicaciones de fa Guia sobre el examen de fas
soficitudes de patenies, publicada por ta OMPt en 1982, contenitias en los parrafos 54 a
81, la cual, por su largo use se ban convertido en procedimiento comiin, conocido por
todosg, que debe acatarse y asi sera hasta tanto ne cambie la norma y &l procedimiento o
se expida una jurisprudencia al respecio, que establezea una nueva forma de definir con
caracteristicas técnicas las reivindicaciones o agregue nueva(s) categoria(s).

En copsecuencia, es ovidente que hacer meras afirmaciones NO es sustento cierto que
sirva para controvertir las objeciones de fundamento del traslado efectuado por la oficina.

4} En e} subnumeral 3.2.3 e mandatario alega que, “... no consiste &n software como

tal... no esta referida al segundo uso de elementes convencionales... para demostrar lo
anterior... @s contraria... “hermenéutica juridica’ Manual Andine y Manual... despacho”,
lo cual, son simples aseveracionas sin ningdn Yipo de sustento real en hechos reales
dirigidas a tratar de crear confusidn en quienes no tengan experiencia en €l tema, como &s
svidente de lo explicado arriba en los numerales 3, 8, 8 y subpunto 1).

5} En e! aparte 3.2.3.1 el memorialista, con una larga discusion de !fa "hermeneutica
juridica” para el articulo 21 de la Decision pretende controvertir (0 que no pueds
comprender y discutir, técnicamente, puesto que tante en ¢i oficio como arriba en 1) se
explicé que un sistema o producto se puede reivindicar por la(s) caracteristica(s)
estructural(es) o de funcion{es) pero no por ¢l uso ¢ el procesamiento de datos que
gjecute uno O mas de Jos componentes de sistema, coma ocurre en este casg.

No obstante, para desvirtuar ias aseveraciones del memorialista basta sefalar que de
acuerdo a Ya jurisprudencia dictada, el técnico medio que realice el examen, debe partir del
conocimiento que él tiene del estado de [a técnica para determinar si con esos
conocimientos habria podido producirse la invencién 0 no; en otras palabras, NO es
requisito indispensable que un segundc uso ni ninguno de 1os restantes requisitos de
patentabilidad sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los
conocimientos y experiencias del examinador son el punto de partida para !a calificacién.

Aln mas, los alegatos son intrascendentes porque de un lade, una objecion sustentada en
argumentos técnicos, trasladada por la oficina, debe ser controvertida con argumentos
técnicos y PO con desviaciones a interpretaciones juridicas amahadas del articulo 27 de
cédigo civil 0 de los articuios 15 €) ¥ 21, que buscan crear confusién y desviar la atencion;
de ofro lado, no presentan el debido sustento puesto que no se fundamentan ni en &l
procedimientio establecido ni en 1a jurisprudencta dictada, ni explica por qué se deberia
entender asi yfo quien |0 autoriza U ordena.

%) En 3.2.3.2 4 el rnandatario presenta unas espaculaciones e interpretaciones amanadas
de lo que en algdan lugar del “Manual del inventor editado por su despacho” supugstamente
afirma y s& menciona una "doctrina” gue no sabemos de donde sale ni quien la aproba y
como cohcuerda con o establecido con ia legislacion vigente.

$in emhargoe, para desvirtuar los alegatos basta resaitar que, primero se ha considerado,
corsidera y considerara como soporte 1ogico como tal las secuencias légicas de
procesamiento, las rutinas, los protocolos, los algeritmos, etc. no solo porgue asj lo
permite {a norma (... o en cualquier otra forma que, al ser incomoradas en un dispositivo
de lectura automalizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado) sino
porque técnicamente son programas como tal.

Y segundo, porgue en Ja misma descripeion se indica que se trata de soporte 15gice como
tal como se puede constatar, per ejemplo, en la pagina 14, segundo parrafo.
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Estos dos argumentos de fundamenta de la oficing, en ningln momento y lugar de la
respuesta los trata de controvertir el interesade sino que se desvia al Manual del inventory
a una supuesta “doctrina” con el fin de crear confusién en quienes no tengan experiencia
en ia materia.

7) Con relacidn a los alegatos de 3.3, no sabemos por quien nos toma & representiante
pues en el acto trasladado se indicd v se reiterd amriba en el numeral 7, de un lado, que un
técnico en el arte (programador) podria realizar ef sistema operativo para dispositivos
médicos sin ninguln esfuerzo intelectual adicional para lograr el efecto deseado, yaque se
trata de operaciones que, cominmente, gjecuta en su campo; ¥ de otro lado, que asl se
puede determinar con los documentos 1 a 3 del reporte de bisqueda.

Por consiguiente, los alegatos se desvirtdan an primer términa con base an lo ya explicado
en el subpunto 5) arriba, y que consisten en que los conocimientos y experiencias del
examinador son &l punto de partida para la calificacion de una soficitud.

En segundo lugar, los alegatos relacionados con cada una de las anterioridades se
desvirtia con el contenido del conceplo téonico del 13, 06, 2006 {que no vamos a
transcribir aqui porque seria muy dispendioso y amen de esta razon hay 3 mas en fas que
se fundamentan nuestra decisién), donde se refuta cada una de [as afirmaciones que se
hacen respecto del nivel inventivo ¥ donde en la pagina 6 punto 3 la EPO concluye que
“NO es aparente cual parte de la solicitud podria servir como base para una nueva
rewindicacion permisible. La falta de una contribucién técnica inventiva del objeto de la
solicitud como un todo, respecto a la divulgacisn de D1 hace imposible superar la objecion
del articule 56 EPC {articule 18 O 486} mediante carreccion”,

7. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Megar las
reivindicaciones: _ 1 a__ 13 {folios:_194_a _156_)

Bogot4, D.C., 15, 02, 2008

CONCEPTO TECNICO No. 448 EXAMINADOR TECNICO
Codigo No. 202004
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