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Solicitud de patente a nombre de REXAM HEALTHCARE LA VERPILLIERE

Respuesta a 1a oposiciéon presentada por PROCAPS S.A. y PROENFAR S.AS.

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como apatece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada de la sociedad
Solicitud de patente a nombre de REXAM HEALTHCARE LA VERPILLIERE,
domicihiada en Francia damos respuesta a los oficios No. 00013 y 00014 notil?cados por
fijacién en lista el 15 de enero de 2013, por medio de los cuales se corrid traslado de las
oposiciones presentadas por las sociedades PROCAPS S.A. y PROENFAR S%A.S.

1. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES:

Respetuosamente nos permitimos decir que nos oponemos a las pretensiohes de los
escritos de oposicién por cuanto, como se demuestra mas adelante, la |invencion
presentada pot mi representada cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial. En consecuencia, se debe otorgar el privilegio de patente de
invencién y expedir el titulo correspondiente.

1.1 Oposicién presentada por la sociedad PROENFAR S.A.S.:

Inicialmente, se hace referencia en el escrito presentado por el PROENFAR S5.A.S. que
“las caracteristicas contenidas en las retvindicaciones de la solicitud de patente de
invencion ahora objetada no son nuevas con respecto a lo publicado en US53[73972[...]
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y la publicacion WO2006/000897 comparten muchas caractetisticas que| permiten
deducir los resultados de la presente invencién a partir de las divulgaciones hechas en
W0O2006/000897 en forma evidente para una persona normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, dejando sin actividad inventiva al dispositivo de
distribucién de liquido de la sociedad Rexam Healthcare La Verpilliere”.

Adicionalmente, el opositor PROENFAR S.A.S. argumenta que “la presente f‘nvenci()n

Igualmente, se indica en dicho escrito que “tanto el dispositivo de disttibuiién de la
presente solicitud como el de la publicacién W02006/000897 comprenden una
membrana microporosa hidrofébica ilustrada con el nimero 8 en la publicacidn del arte
previo y con el nimero 28 en la presente invencién. Estas membranas son de las
mismas caractetisticas y tienen la misma funcién en ambos frascos y es la de irnpedir el
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paso del liquido, peto dejar pasar el aite que permite la salida del liquido a través de la

boquilla en forma de gotas™.

Aun mas, en dicho escrito, afirma el opositor que el documento US2004(
“también divulga la posibilidad de disponer una membrana en el paso d
proveniente del extetior en los dispositivos dispensadores de liquidos en gota
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e aire
s para

evitar la contaminacién del liquido contenido en el depédsito del dispositivo de
distribucién en gotas impidiendo entonces que se le pueda attibuir actividad inventiva a

la solucién que ahora propone la solicitud correspondiente al expediente 12-069.6
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En relacién con la novedad, se hace necesatio sefialar que articulo 16 de la Decisién
486 establece que: “Una invencién se_considera nueva cuando no estd comprendida

en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderd todo lo gue haya sido accesible al prblico f

or una

descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. ... (el tesaltado es

nuestro).

Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicada, la invencién no se comsidera
como nueva si estd “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se esta

refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos
componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

de los

En efecto, para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que ella,
TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son

aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de |
del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de
publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena,
11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).

usticia
1989,
Tomo

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para
desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario que lo reivindicado
por la invencién bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en cada uno

de los documentos sefialados por el opositor, conclusién a la que se llega después
analisis exhaustivo mediante una comparacién entre el capitulo reivindicatotio
invencién en estudio y las anterioridades citadas por el opositot.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicidén o circunstancia de la
creacién ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,

de un

de la

nueva
que la

invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razén ha
dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir que toda creacin es en cierta forma, producto
del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de

conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria” (1

paginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Pot lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la ng
debe contemplar los siguientes aspectos:

bidem,

vedad




-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada
uno de los documentos que se mencionan como anteriotidad; y

-Que la invencidn en cuestién puede partir de conocimientos conocidos, cas¢ en el cual
habra que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso,
teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién con sus nuevas
caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el opositor para
desvirtuar la novedad fuesen ciertas, setfa forzoso que se demostrara que lajinvencién
en estudio esta comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, y que la
composicion farmacéutica del nuevo juego de reivindicaciones se encontrara revelada
de manera expresa y nada ambigua dentro del documento citado por el opositor,
hecho que no sucede toda vez que, el documento US5373972 no desctribe ningtin
dispositivo de acuerdo con la reivindicacidén 1 en donde se cietra el canal para el paso
de aire desde el exterior hacia el interior del depédsito por un miembro hedho de un
material polimético permeable al aire, el material es no poroso.

Por lo tanto, el objeto de la reivindicacién 1 es nuevo sobre de US5373972.

Ahora bien, en cuanto al requisito sobre el NIVEL INVENTIVO, tenemos| que la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina sefiala en su articulo 18 que,
“Se considerard que una invencién tiene nivel inventivo, si para una petsona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencidén no
hubiese tesultado obvia ni se hubiese detivado de manera evidente del estado de la
técnica.”

- . . .. A ,
Y al respecto ha sefialado el Tribunal Andino de Justicia en la sentencia atras
citada lo siguiente:

“[..] uno es el examen que realiza el técnico medio respecto
de la novedad y otro el que se efectiia con respecto al nivel
inventivo; [...] en el segundo (nivel inventivo) se exige que
el técnico medio que realiza el examen debe partir del
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la
técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacién
de conjunto, determinando si con tales conocimientos
técnicos existentes ha podido o no producirse tal
invencion.”

Sobre el particular, es deseo del solicitante poner de presente lo siguiente:

El miembto no poroso que cietra el canal para el paso de aite permite el aumento en la
fiabilidad del dispositivo y, en particular, permite la prueba del ajuste del miembro no
poroso una vez se ajusta sobre el dispositivo (véase pagina 1, lineas 28-33 de la Solicitud

PCT).

En efecto, los filtros “clasicos” necesitan ser probados bajo el agua. La pruebl puede
implicar un riesgo de contaminacién del dispositivo o un riesgo de degradacién del




filtro. Por tanto, es dificil garantizar la integridad de los filtros utilizados y de su
montaje sobre la pieza de extremo del dispositivo.

Gracias al miembro de la invencién, es posible, que el miembro no sea potoso (véase
explicacién en la pagina 2, lineas 19-34 de la solicitud PCT), pata probar IEI ensamble del
elemento una vez instalado sobre el dispositivo que utiliza el aire bajo presién, por
ejemplo. Por lo tanto, se reducen los riesgos de contaminacién.

2) W02006/000897 o US2004074925 en combinacién con el conocimiento
general de un experto en la técnica

W0O2006/000897 y US2004074925 describen un dispositivo en el que el liquido
necesita pasar a través del filtro (la membrana de filtrado 7 de W02006/000897 y la
membrana 31 de US2004074925) para la entrega de liquido. Por lo tant(%), una persona
expetta en la técnica y se enfrenta a este problema técnico de tener un dispositivo mais
confiable a partir de WO2006/000897 o US2004074925 no se le obligard a reemplazar
la membrana de estos dispositivos por un miembro no poroso det%ido a que el
suministro de liquido no serfa posible mas.

Pot lo tanto, el objeto de la reivindicacion 1 es inventivo len vista de

W02006/000897 o US2004074925 en combinacién con el conocimiento general
de un experto en la técnica.

1.2 Oposicidén presentada por la sociedad PROCAPS S.A:

Inicialmente, se hace referencia a que en el escrito presentado por el opositor
PROCAPS S.A. se ha mencionado que la presente solicitud carece evidentemente de
altura inventiva en vista del documento D1 (US5373972) en combinacién con el
conocimiento medio de una persona versada en la materia.

A este respecto es deseo del solicitante poner de presente que:

a) US5373972 en combinacién con el conocimiento general de un experto en
la técnica

El experto en la técnica frente al problema anterior no se ha visto obligado a modificar
el filtro en el dispositivo de US5373972 y a reemplazar por un miembto no poroso
como se reivindica.

En efecto, el experto en la técnica ha procurado reducir el tamafio de 1%)s poros del
filtro o aumentar el espesor del elemento de filtro de US5373972.

Nada le obliga a reemplazar el filtro (que es un elemento poroso) por un miembro no
POroso0.

Por lo tanto, el objeto de la reivindicacion 1 es inventivo en vista de [US5373972
combinado con el conocimiento general de un experto en la técnica.
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Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por el opositot, aterfltamente
solicitamos se continde con el tramite administrativo y se analicen los requisitos de
patentabilidad de la solicitud en estudio y se conceda el privilegio de pa'tente de
invencién o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la(presente
invencién, rogamos expedir los examenes de fondo necesarios con los debidos motivos
y razones que sustenten su objecién con el fin de que nuestro mandanteltenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacién de los articulos 45
de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exz’t}knenes de
fondo-, 35 y 59 del Cédigo Contencioso Administrativo que sefala que: “babigndose dado
oportunidad a los interesados para expresar sus opiniomes, y con base en las pmebafl ¢ informes
disponibles, se tomard la decision que serd motivada al menos en forma sumaria i afecta a
particulares”y “(..) deberd proferirse la decision definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de hecho y
de derecho, y en los de conventencia si es el caso”, respectivamente (El subrayado es nyestro).

En consecuencia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relacién con|todos los
atgumentos presentados en este memorial dando estricta aplicaciéon al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Nacional

CC. 41.654.882 e Bogota
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