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Solicitud de Patente de Inveneién titulada: “NEBULIZADOR?”
Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAIL GMBH

RECURSO DE REPOSICION

*ARLOS R. OLLARTE, mayor dc cdad y vecino de Bogota, identificado tal como aparcce al pie

d¢ mi firma, cn mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, y actuando dentro del

t¢rmino legal previsto por cl articulo 51 del Cédigo Contencioso Administrativo (Decreto 01 de

1. ANTECEDENTES

1984), mc dirijo a su Dcspacho con el fin de interponer RECURSO DE REPOSICION en contra
dcfla Resolucion No. 51391, notificada por edicto desfijado el 03 de octubre de 2013.

1. I.a solicitud dc patente ventilada en este expediente fue presentada el 17 de mayo dc

20[12. Una vez cfectuado cl examen de forma, se ordend publicar el extracto sin que hubiese

oposiciones por partc dc terceros.

2. Dec conformidad con cl articulo 45 de la Decision 486, se realizd el examen de fondo,

mediante Oficio No. 9544, en cl cual se solicitd a mi representada que se pronunciara sobre las

ochcioncs cfectuadas a la solicitud referente a la falta de claridad de las reivindicaciones, y

carcncia de novedad y nivel inventivo. Dicho oficio fue notificado el 28 de mayo de 2013, y se

otorgd un plazo dc 60 dias para que se diera respucsta al mismo. Adjunto para su referencia la

fijacion en lista No. 021 dcl pasado 28 de mayo, en donde se establece que el término para dar

contestacion vencia cl 26 de agosto de 2013.

Oficina Bogotd: Carrera 5 N° 34-03, Bogota 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
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3. 1 23 de agosto de 2013, dentro del término legal, se procedié a presentar solicitud de
prorroga para dar contestacion al examen de fondo, por lo que mi representaba contaba con un
término adicional de 30 dias, hasta el 07 de octubre de 2013, para responder al examen de

patentabilidad de la SIC.

4. Sorprendentemente, el pasado 03 de octubre fue notificada la Resolucion 51391, por
medio dc la cual se niega la patente de invencidn, puesto que supuestamente no se habia dado

respucsta al examen de fondo dentro del plazo establecido.

5. I:1 04 dc octubre de 2013, dentro del término legal establecido, mi representada present6
su respucsta al examen de fondo, respondiendo cada una de las objeciones de la SIC y

presentando un capitulo reivindicatorio modificado.
I1. OBJETO DEIL RECURSO

Que se revoque la Resolucidon por la cual se denegd la patente, y en su lugar se evaluen los
argumentos que presenté mi representada por medio de la respuesta al examen de fondo emitido

para la solicitud de la referencia.

I11.  FUNDAMENTO DEL RECURSO

1. Tal y como sc manifesto en el acapite de antecedentes, el oficio No. 9544, notificado por
fijacién en lista de fecha 28 de mayo de 2013, por medio del cual se realizo el primer examen de
fondo dc la solicitud de la referencia, le otorgd a mi representada un término de 60 dias para dar
respucsta a las objeciones presentadas en el mismo. Adjuntamos una copia de dicho oficio para

su referencia.

2. De acuerdo con el articulo 4 de la Decision 486 de 2000, todos los plazos relativos a
tramitcs previstos en ¢l Régimen Andino de Propiedad Industrial sujetos a notificacion, como
sucede cn cl presente caso, se cuentan a partir del dia siguiente a aquel en el que se realice la

notificacion. Iin cste caso, a partir del dia siguiente de su fijacion en lista.

3. FEn concordancia con lo anterior, el articulo 5 de la misma decision, establece que cuando

los plazos sc scfialen en dias, estos sc entenderan como dias habiles.

4. Dado que mi representada presentd solicitud de prérroga, dentro del plazo legal

cstablecido de scsenta dias habiles siguientes a la notificacion del requerimiento, el plazo para
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presentar la respucsta al examen de fondo se extendid por 30 dias hébiles adicionales, y vencia cl

pasado 07 dc octubre de 2013, por lo cual la sociedad solicitante presentd la respuesta al

examen de fondo en el término establecido para ello, el 04 de octubre de 2013. Adjunto copia

de |la solicitud dc prérroga y de la respuesta al oficio No.9544 con fecha de radicado para su

referencia inmediata.

5. En virtud de lo anterior, consideramos que la SIC cometié un error al calcular el plazo
para dar respucsta al examen de fondo, por lo que mi representada no debe ser sancionada con
unda ncgacién dc la patente. Por cllo, para sancar esta situacion, la SIC debe revocar la
Resolucion No. 51391, cvaluando los argumentos presentados oportunamente por mi
representada, y continuar con el tramite bien sea por medio de un segundo examen de fondo, o

decidiendo con fundamentos sobre la patentabilidad de la invencion.
IV.| PETICION

Porilas razones cxpuestas, atentamente solicito a su Despacho que revoque la determinacion de

negar la proteceidn a la solicitud de patente de la referencia, para que en su lugar se continue con

—

¢l tfamite, analizando los argumentos y el capitulo reivindicatorio modificado presentado por mi

repricsentada.

V. NOTIFICACION

Recibiré notificaciones cn mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03, de Bogota.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C!No. 79.782.747 dc Bogota
I.P.|74295

Adjunto: lo mencionado
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Asunto: Radicacion: 12-81916- -4
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Evento: 378
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Oficio: 9544
Folios: 5
Patente do tnvencian X ) Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase NdCIbr\dl) ' o X | Capitulol| X Capitulo 1

No. Solicitud Intemacional “peieplotvicezeoz T

I'echa de Presentacion Internacional  © 22/112016

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en €l Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andinga, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 41 ab54 17/mayo/2012
Reivindicaciones:  [olios 54 reverso a 55 reverso 17/mayo/2012
Dibujos: Folios 57 a 63 17/mayo/2012
Prioridad: EP 09014680.4 25/noviembre/2009

2. Analisis de la Pricridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico carresponde
con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencidn

De acuerdo con (o establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo del Titulo X de la
Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendrd en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es gue cuando la solicitud contenga mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementana sblc se
estudiarén las cubiertas por la tasa pagada.

Expediente 12-81916- -4 ler Art. 45
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Titulo de la solicitud: “Nebulizador”,

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
un nebulizador que puede ser usado solamente con un namero predefinido de
recipientes reemplazables en el que es posible una construccion simple y/o se
consigue una manipulacién definida.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
nehulizador (1) que comprende un contenedor insertable (3) y un dispositivo
contador (44) para contar las operaciones del nebulizador (1). El nebulizador (1)
puede abrirse para reemplazar el contenedor (3). Los dispositivos contadores (44)
bloguean la abertura del nebulizador (1) hasta que se ha alcanzado un namero
predeterminado para las operaciones.

! objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61M 15/0Q, 5/00, 5/24; BOSB 11/00.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D
488)

El uso de las reivindicacion 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.
La reivindicacidn 15 hace referencia a un “nebulizador.... para tratamiento médico
de aerosoles”

5. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Rcivindicaciones 12 y 15, no son claras porque contienen el términa:
“preferiblemente”, “particularmente”, es impreciso, por (o cual no permite distinguir

la invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso
Q un rango concreto.

Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis (} los ndmeros de referencia de
cada uno de los elementos que hacen parte de la invencién de acuerdo con la
numeracion empleada en los dibujos, con el fin de hacer méas facil y sencilla la
comprension de la materia objeto reivindicada.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

k! Estado de la Técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 25 de noviembre de 2009.
Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontrd el
siguiente dacumento que anticipa el objeto de esta solicitud.

Item VEA Daocumento Titulo Fecha de Publicacién

USs 2007/0062518 “Atornizer” Marzo 22, 2007

|
]m

€l documento D1 divuiga un atomizador para un fluido, en particular, un fluido
para terapia de aerosol médica. Con el fin de permitir et funcionamiento
simplificado y mejora de la sequridad en uso, el atomizadar tiene un dispaositivo

'http: //www.google.com/patents/US200700625182
pg=PAB&dq=US+20070062518&hl=enksa=Xsei=54mSUbKtGoe68AS43YGADgaved=0CDCQEA
EwlA
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contador para contar el namero de operaciones del atomizador y el nimero de
contenedares insertados. El atomizador estd bloqueado contra aln mas el
funcionamiento y / o en contra de la extraccién del recipiente actual o a insercion
de un nuevo contenedor, si ha / han sido alcanzado o superado un cierto nimero
de operaciones del atomizador y / o de un determinado nidmero de contenedores
insertados (resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad {Art 16 D486)
La reivindicacion 1 consiste en: “Un nebutizador para un fluido que comprende un

recipiente insertable que contiene el fluida, en el que el nebulizador comprende un
dispositivo contador...” (Fl. 54 reversa).

Comparacién de las caracteristicas 1écnicas esenciales, con [as del Estado de {a Técnica:

Caracteristicas esenciales D1

un nebulizador para un fluido un nebulizador (1) para un fluido (resumen)

un recipicnte insertable que contiene el fluida un recipiente (3) insertahle qile conticne el
fluido (reiv. 1; Parr. 0060, 0209)

un dispositivo contadar para contar un dispositivo contador (23/32) para contar

operaciones del nebulizador, en que el operaciones del nebulizador (reiv. 1), en que el

nehulizador puede ser abierto para reemplazar | nebulizador puede ser abierta para reemplazar

el recipiente el recipiente (reiv. 1; Parr. 0080, 0209)

el dispositivo contador bloquea la apertura del | el dispositivo contador (23/32) bloquea la

nebulizador hasta que se ha alcanzado o apertura del nebulizador hasta que se ha

superado un nimero predeterminado de alcanzado o superado un nGmero

aperaciones predeterminado de operaciones (reiv. 1; Parr.
0209)

En consecuencia, |a reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

D1 revela en donde el nebulizador comprende una parte (16,18) del alojamiento
gue puede ser separada 0 abierta para reemplazar el recipiente (3) (Parr. 0104,
Fig. 6), afectando la novedad de [a rejvindicacion 2.

D1 revela en donde el nebulizador o dispositivo contador esté construido de tal
modo que [a parte del alojamiento ha de ser reemplazada cada vez que el
recipiente es reemplazado (Parr. 0104, Fig. 9), afectando la novedad de la
reivindicacién 3.

D1 revela en donde el recipiente es inseparable de la parte del alojamiento (Parr.
0104, fig. 9), afectando la novedad de la reivindicacién 4.

D1 revela en donde el nebulizador o dispositivo contador estd construido de tal
modo que la parte del alojamiento gue tiene un recipiente vacio o usado es
bloqueada contra reutilizacion y/o conexion de nuevo con el nebulizador (Parr.
0014), afectando la novedad de la reivindicacion 5,

D1 revela en donde el nebulizador o {a parte del alojamiento comprende un medio
de seguridad para sujetar o soportar el recipiente en la parte del alojamiento de
modo inseparable, en el que el recipiente puede moverse hacia atrds y hacia
delante dentro del nebulizador y/o con relacién a la parte del alojamiento durante
el transporte del fluido, la generacion de presion y/o la nebulizacion {(Parr. 0067,

Expediente 12-81916- -4 ler Art. 45
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0072, 0079, Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicacion 6.

D1 revela en donde el dispasitivo contador bloquea la parte del alojamiento con el
nehulizador hasta que se ha alcanzado o superado el nimero predeterminado de
operaciones (Parr. 0014, reiv. 1), afectando la novedad de la reivindicacion 7.

D1 revela en donde et dispositivo contador o parte del mismo es inseparable del

recipiente, y/o porque el dispositivo contador ha de ser reemplazado junto con el

recipiente, y/o porque el dispositivo contador cuenta solo operaciones del

nebulizador con un Gnico recipiente (Parr. 0104, Fig. 9), afectando la novedad de
[a reivindicacion 8.

D1 revela en donde el nebulizador comprende un dispositivo de vigilancia para
contar el nirmera total de operaciones del nebulizador, en particular con multiples
recipientes (resumen, reiv. 1), afectando la novedad de la reivindicacion S.

D1 revela en donde el dispositivo de vigilancia bloquea el nebulizador contra una
operacién o uso adicional cuando el nimerc total de operaciones ha alcanzado o
superado un valor predeterminado (resumen, reiv. 1), afectando la novedad de la
reivindicacion 10.

D1 revela en donde el dispositivo de vigilancia acciona el dispasitivo contador, en
particular, en ¢l que el dispositivo contador puede ser separado del dispositive de
vigilancia y puede ser reemplazado (Parr. 0069; 0115, Fig. 13), afectando la
novedad de la reivindicacion 11,

D1 revela en donde el dispositiva contador comprende un medic de control
preferiblemente camin, en particular un anillo de control giratorio, para controlar el
blogueo de la apertura del nebulizador y/o para bloquear un recipiente o parte del
alojamiento asociado contra el uso y/o nueva conexidn adicional con el
nebulizador (Parr. 0080, 0092; Fig. 9), afectando la novedad de la reivindicacion
12.

D1 revela en donde el medio de control comprende un rebaje axia! de modo que el
medio de control puede ser blogueado por aplicacién en un rebaje y/o porque un
elemento de control asociado puede aplicarse en este rebaje para bloquear el
nebulizador, respectivamente cuando el nimero predeterminado de operaciones
ha sido alcanzado o superado (Parr. 0103; 0106, Fig. 13), afectando la novedad
de la reivindicacion 13.

De acuerdo al andlisis anterior, la reivindicacion 14 tiene las mismas
caracteristicas de la reivindicacion 1, y es afectada por novedad de acuerdo con
el documento D1.

8. Conclusion

t.os requisitos de Patentabilidad de |a presente Solicitud estan afectados asi:

ltem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito gue afecta

D1 US 2007/0062518 1-14 Novedad/ Nivel Inventivo

Expediente 12-81916- -4 ler Art. 45
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contades a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente reqjuerimiento, o si @ pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo guinto del titulo primero de la Circutar Unica No. 10 de 2001.

‘ a .
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creacionss (c)

El anterior requerimiento fue notificada por fijacién en lista, de fecha 2013-05-28

Elabord: John Fernando Ramirez Gomez
Revisd: Leonardo Rojas Vega

Fxpediente 12-81916- -4 ler Art. 45
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Re:  Expedicnte N°. 12-081.916
Solicitud de Patente de Invencién titulada: “NEBULIZADOR”
Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
Nuestra Ref: P2012/000045

SOLICITUD DE PRORROGA
PARA AUTO DE FONDO (Art. 45 Decision 486)

Carlos R. Olarte
Juan G. Maurc

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan Felipe Acosta
Andrés Rincon
Moénica Guevara
Andrés Alvarado
£lia Ponce

Liliana Galindo
Marfa Clara Calderde
Manricio Avila

Jost Jaizo Dangond

a lerres
Zaava Ravid
Migucl Felipe Porras

Maria Clara Mincra
Fddie Manotas

CARLOS R. OLARTE, mayor dc cdad y vecino de Bogot4, D.C., identificado tal como aparecc

al pie de mi firma, en mi condicién de apoderado de la sociedad de la referencia,

respetuosamente me permito solicitar una prérroga de 30 dias adicionales, permitida por el Art.

45 de la Decision 486 de la Comisién Andina, para dar respuesta adecuada al auto notificado por

Estado No. 021 de fecha 28 de mayo de 2013. Adjunto recibo por valor de $103.000 pesos para

cubrir la tasa de prorroga scgin la Resolucion No. 79462 de 21de diciembre de 2012.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
CC. No0.79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Adjunto: Recibo por $103.000

Oficinu Bogotd: Carrera S N© 34-03, Bogotd 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficing Medellin: Carrera A3AN® 1 Sur-31, Of. 403, Medellfn 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 266-0392

c-mail: officei@olariemoure,com - www.glarfemoure.com
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Re:  Expediente N°. 12-081.916

C 0 PI % Miguel Felipe Porras
: - - Catalina Amaya
Taura M. Escobar

T Medelin

Maria Clara Manera

Eddic Manotas
Adriin Santamaria

Solicitud de Patente de Invencion titulvada: “NEBULIZADOR?”
Solicitante: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Nuestra Ref: P2012/000045

RESPUESTA AL OFICIO No. 9544, NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 021

DE FECHA 28 DE MAYO DE 2013

(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, rhayor de cdad y vecino de Bogotd, identificado tal cbmo aparcce al pie

dc mi firma, cn mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo

siguicnte ante cl auto emanado por ese Despacho, dentro del plaio legal de prorroga previsto en

cl articulo 45 de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con ¢l animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me -

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modifieado, que reemplaza en su totalidad al

Capitulo Reivindicatorio radicado al momento de presentar la solicitud.

Asi entonces, ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado conticne los siguientes cambios:

- cn la Reivindicacion 1 se agregan las caracteristicas de: i)-el ensamblc de alojamiento

permite la dmrturd del ncbulizador para rccmpla/dr un recipiente; y 11) la opcracion

dc abrir ¢! ncbulizador cuando el nimero predeterminado de operaciones sc -ha

alcanzado o supcrado;

- c¢n la Reivindicacion 2 sc cspcuﬁca que la parte del alojamiento quc cs scpdrddd €s

del ensamble de alojamiento;

Oficina Bogotd: Carrera 5 N° 34-03, Bogota 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficina Medellin: Carrera A3A N° 1 Sur-31, OF /103 Medellin 050021, Colombia; Tel y Fax: +37 (4) 266-0392

c-mail: ol’ﬂm(_/.,olmtunouwcom - www.olartemoure.com
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- en la Reivindicacion 6 se especifica que el mecanismo de seguridad (35) opera para
soportar el recipiente (3); -

-~ cn la Reivindicacién 7 sc especifica que el bloqﬁ‘eo cs terminado cuando el nimero
predeterminado de operacionces se ha alcanzado o superado de tal mancra que la vparte
d.'cl alojamicnto es separada 0 puede ser abierta para rcemplazar el recip‘ienic;

- cn la Reivindicacion 12 sc especifica que después de que ¢l contenedor o la parte del
recipiente ha sido scparada del nebulizador;

- se climina la cxpresién “particularmente para tratamicnto de acrosoles” dé la
Reivindicacion 15;

- sc han ecliminado las cxpresiones “preferiblemente” y “particularmente” de las
reivindicacioncs;

- se han incorporado numecros de¢ referencia entre paréntesis a cada uno de - los

clementos definidos por las reivindicaciones.

Valga anotar quc las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo cstipulado cn el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna mancra implican
una ampliacién de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud

inicial, y por cl contrario, corrcsponden a una limitacion de la materia reivindicada.

2. a 13l Jixaminador argumenta que el objeto reclamado en la Reivindicacion 15 no es
una invencion de.acuerdo con los Articulos 14 y 21 literal (d) de la Decision 486, ya que hace

referencia a un uso o secgundo uso.

b- Mc permito sefialar al Examinador que para superar esta objecion se ha eliminado

la cxpresion “particularmente para tratamiento de aerosoles” de la Reivindicacion 15.

I'n cuanto.a la categorizacion de ° .scgundo uso”, considero que es una interpretacion equivoca
dcl Examinador respecto de dlChO conccpto el cual histéricamente se ha aplicado Unicamente en
las artcs quimicas aplicadas, entiéndase a productos farmacéuticos y agroquimicos. En este

sentido, sc ha .cntendido que el “segundo uso” implica la utilizacién de un mismo, idéntico

concepto para una aplicacion o indicacion terapéutica distinta.

Dec esta mancra, no s¢ cntiende cdmo un nebulizador, el cual estd caracterizado por elementos

técnicos estructurales (definidos en la Reivindicacion 1) y que tiene una funcionalidad que antes

{no tenia para resolver un problema téénico, puede equipararse con un segundo uso. El Articulo

21 de la Decision 486 cstablece que los productos o procedimientos ya patentados “no seran
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objcto dec nucva patente, por ¢l simple hecho de atribuirse un uso distinto al-originalmente
comprendido por la patente inicial”.  Aqui evidentemente no sé estd recurriendo a un segundo
uso y por cl contrario sc cstd reclamando una de las materializaciones o modalidades maés
cspecificas de la invencién respecto a lo reclamado en la Reivindicacién independiente 1 de la
cual dcpcndc. Por lo tanto, es valido reclamar una materializacion especiﬁéa y particular del

invento.
3. a- k] Iixaminador objcta la claridad del Capituld Reivindicatorio asi:

i) las Reivindicaciones 12 y 15 contienen los términos “preferiblemente” y

pdrtlculdrmcntc” que son lmprccmos ¥ no permltcn distinguir la invencion del estado de la

técnica. Il Iixaminador sugicre sustituirlo por un término prccmo 0 un rango concrcto

i1) cl Examinador sugiere incluir entre paréntesis los nameros de referencia de

cada uno dc los clementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con la numeracion

cmpleada cn los dibujos con el fin de hacer mas facil y sencilla la comprension de la materia

objeto reivindicada.

b- Considero supcrada la anterior objecion en tanto que ¢l Capitulo Reivindicatorio

Modificado adjunto conticne las siguicntes modificaciones:

1) sc han climinado las expresiones “preferiblemente” y “particularmente” de

las rcivindicacioncs; y

11) sc han colocado numeros de referencia al lado- de cada elemento
rcclamado. Sin cmbargo, desco sefialar al Examinador que los numeros de referencia de ninguna

mancra-limitan cl alcance de la proteccion de las reivindicaciones, sino que deben entenderse a

manera de ilustracion, pucs dichas referencias representan elementos de modalidades especificas

del invento que pueden tencr variaciones no esquematizadas pero igualmente funcionales.
4, a- 1)l Iixaminador considera que el documento US 2007/0062518 (D1) afecta la

novedad del presente invento y presenta un cuadro resumicndo las caracteristicas de la presente

inveneién que estan anticipadas por D1, de la siguiente manera:

Page3of7

a



"OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Caractensnraq esenciales ‘ D1

un npbuluador pdr:l un ﬂuudo un nebulizador (1) para un fluido (resumen)

un recipiente insertable que contiene el fluido | un recipiente (3) insertable que contiene el
1 fluido (reiv. 1; Parr, 0060, 0209)

un dispositivo contador para contar un dispositivo contadar (23/32) para contar
operaciones del nebulizador, en que el operaciones del nebulizador (reiv. 1), en que el
nebulizador puede ser abierta para reemplazar | nehulizador puede ser abierto para reemplazar
el recipiente el recipiente {reiv. 1, Parr. 0080, 0209) '
el dispositive contador bloquea la apertura del el dispositivo contador (23/32) bloquea {a
nebulizador hasta que se ha alcanzado o apertura del nebulizador hasta que se ha
superado un numero predeterminado de alcanzado o superado un nimero
operaciones _ ‘ | predeterminado de operaciones (reiv. 1; Parr,
0208) .

Asi mismo, ¢l Fxaminador presenta apartcs de D1 argumentando las razones por las que las

reivindicaciones dependicntes 2 a 13 tampoco revisten novedad. -

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Iixaminador sobre las

limitaciones rcalizadas cn ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto que consisten

principalmente en reclamar especificamente que el nebulizador para fluidos opera para abrirse

cuando ¢l nimero predeterminado de operaciones o usos se ha alcanzado o superado.

lin cstc sentido, me permito -sciialar que para fundamentar una afectacién valida contra la-

novedad dc una invencion, ¢l arte previo debe divulgar explicitamente todas y cada una de las

- caracteristicas dc la invencion.'! s mas, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado

que para establecer-una objecion valida contra la novedad, la divulgacion del arte previo debe ser

lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha

informacién pard reproducir y cxplotar la invencién.” Como sc explicard a continuacion, la

presente invencion cs novedosa respecto a D1, pues en dicho documento se divulga un

ncbulizador cuyo principio de funcionamicnto difierc del de la presente invencion.

’ 1) Fn cuanto al presente invento, este divulga un sistema nebulizador
conformado por: i) un disposiﬁvo contador (44) para incrementar el conteo cada vez que el
ncbulizador cs usado (cspecificamente cliando las partes superior ¢ inferior son rotadas relativas
" una de la otra para configurar la actuacion del mecénism’o del dispositivo); y i1) un dispositivo de

vigilancia (23) para contar ¢l nimero total de usos del nebulizador. |

! Manual Andino de - Patentes. (2004). Seccién 9.4. (disponible en
hup /iwww comunidadandina.org/public/patentes.pdf). )

? Proceso 06-1P-89 (htip://intranct.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005. doc);
y Proceso 36-1P-2004 (http://www.notinct.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04. htm)
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- Los conteos respectivos de cada dispositivo 44, 23 son empleados para alcanzar un numero de
objctivos diferentes. Dec acuerdo con la materia reclamada por la nueva Reivindicacion 1, el
dispositivo contador 44 bloqueca la apertura dcl nebulizador hasta que alcanza o excede un

numero predeterminado de operaciones (usos). De esta . manera, cuando el ntmero de

opcraciones sc ha alcanzado o excedido, el nebulizador puede ser abierto. Esto ascgura que cl

recipiente inscrtable 3 no sca subutilizado, y por tanto permita la remocion 'dé la combinacién de
un contador 44/rccipiente 3, y la insercién de una nueva combinacion de un nuevo contador
- 44/rccipiente 3 después de que ¢l nimero predeterminado de usos del contador 44/recipiente 3 ha
sido alcanzado. Il dispositivo 12 es cmpleado para prevenir la apertura del nebulizador incluso
cuando ¢l numero predeterminado de usos ha sido alcanzado (por CJ emplo, una combinacién de
contador 44/rccipiente 3 ha sido utilizada) para asegurar que todo el nebulizador sea sub-

utilizado.

1) Ahora bien, aunque D1 divulga un dispositivo contador en un nebulizador,

D1 no divulga un dispositivo que bloquee la apertura del nebulizador hasta que se alcanza o se

excede un numero predeterminado de operaciones (usos). La nueva Reivindicacién 1 ahora

rcclama cspecificamente el bloqueo de la apertura del nebulizador hasta que se alcanza o excede
un numero predeterminado de opéracioncs (usos), seguido por la caracteristica de permitir al
ncbulizador ser abicrto cuando el nﬁmcfo de operaciones ha sido alcanzado o excedido. En otras
palabras, la condicion de bl()cluéo consiste: 1) en prevenir el cambio de un recipiente insertable;
ii) mantencr dicha condicion de bloqueo de un conteo inicial (por ejemplo cero) hasta un umbral;
y iii) permitir al ncbulizador ser abierto después de que se alcanza o excede un nimero

predeterminado de operaciones.

Por ¢l contrario, D1 csta conformado por una serie de elementos que establecen una condicion de
operacion distinta a la de la presente invencién. Como lo establece ¢l Capitulo Descriptivo de
D1 cn los parrafos 14 a 18 y que sustentan lo que est reclamando la Reivindicacion 1 de dicho

documento:

“...cl dispositivo cuenta con un primer contador que cuenta ¢l namero de usos del
atomizador, cl cual cstd dispucsto en una parte de la carcasa del atomizador que
pucde ser scparada con cl fin de insertar y/o cambiar ¢l recipiente. El atomizador
estd bloqueado contra la operacion o remocion del recipiente o la insercién de un
nucvo recipiente, si cierto nimero dc operaciones del atomizador ha sido alcanzada o
supcrada. Fsto sc considera como el primer estado de aseguramiento. Il bloqueo

forzado del atomizador el cual alcanza o excede un nimero especifico de
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operaciones del atomizador, conduce a la simple operacién y seguridad durante el
uso del atomizador. In particular, es posible evitar la extraccion de aire del
contenedor vacio o semi-vacio de una manera no deseable, de tal manera que, en

particular redurca la exactitud de la dosificacion.

De acuerdo a una scgunda modalidad de D1, el dispositivo contador esté disefiado de
tal mancra quc cl atomizador sc bloquea contra cl uso/operacion y/o contra la
remocion del recipicnte actual o contra la inserciéon de un nuevo recipiente, si un
nimero especifico de recipicntes son utilizados, y si es necesario, también alcanzar o
exceder un numero de operaciones del atomizador con el contenedor actual, csto lo
llama D1 como scgundo cstado dc aseguramiento. [l éontador y ¢l ascgurador del
recipicnte permiten un uso simple y mejorado, ya que se utiliza el atomizador mas
alla dc lo especificado, permitiendo que no se preste atencién al sitio donde se

mucstra ¢l nimero de recipientes usados.”

Iin D1 no sc divulga la caracteristica de prevenir una sub-utilizacién del nebulizador como se
reclama ahora cn ¢l Capitulo Reivindicatorio. Especificamente, D1 no divulga la prevencion o
bloquco de la apertura de las partes del recipiente del nebulizador hasta que se alcanza un
numero predeterminado de usos (por ejcmpld para prevenir el sub—usb). Por el contrario, DI
cstablece que la apertura del dispositivo se permite mientras sea sub-utilizado pero nunca sobre-
utilizado.

En conclusion, la presente invencion es novedosa respecto a D1, pues en dicho documento se

divulga un ncbulizador complctamente diferente al dc la presente invencion.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
primer cxamen de fondo, han sido resucltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la

patentc.

Atcentamente,

CARIOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 dc Bogota
T.P. 74.295

Ancxos: Capitulo Reivindicatorio Modificado con marcas y sin marcas
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Expediente No. 12-081.916
Primer Examen de Fondo

P2012/000045
CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
 (PRIMER EXAMEN DE FONDQ)
5 1. Un ﬁcbulizador,(l) para un fluido (2) que comprende un recipiente insertable (3) que

conticnc ¢l fluido (2), un cnsamble de alojamiento configurado para permitir la
apertura del ncbulizador para reemplazar un recipiente (3), y un dispositivo contador
(44) para contar las respectivas operaciones del nebulizador (1), y para prevenir la

apertura del ncbulizador (1) hasta que se ha alcanzado o superado un numero

et

N
<o

predeterminado de operacioncs, cn donde el nebulizador (1) opera para abrir cuando

cl namero predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado.

2. Un ncbﬁliy,ador 'vscgl'm la rcivindicacion 1, en donde el ensamble de alojamiento
incluyc una parte (18) del alojamiento que puede ser separada o abierta para

15 rcemplazar el recipiente (3).

(O8]

Un ncbulizador scgun la reivindicacion 2, en donde la parte (18) del alojamiento ha

de ser reemplazada cada vez que el recipiente (3) es reemplazado.

20 4. Un ncbulizador segin la rcivindicacién 2 ¢ 3, en donde cl recipiente (3) es

inscparable dc la pa‘rtc'(l 8) del alojamiénto.

5. Un ncbulizador scgin la reivindicacion 4, en donde la partc (18) del alojamiento que
tienc un reccipicnte (3) vacio o usado y ha sido desalojado del nebulizador es

25 bloqucada contra conexion de nucvo con el nebulizador (1).

6.  Un nebulizador scgiin una de las reivindicaciones 2 a 5, que ademés comprende un
mecanismo de scguridad (35) que operar para soportar ¢l recipiente (3) en la parte

(18) del al.ojamicnto de modo inscparéble,. en ¢l que el recipiente (3) puedc moverse

30 hacia atras y hacia delante dentro del nebulizador (1) y/o con relacion a la parte (18)
del alojamiento durante cl transporte del fluido (2), la generacion de presion y/o la

ncbhulizacion.

7. Un ncbulizador scgin una dc las reivindicaciones 2 a 6, en donde cl dispositivo
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contador (44) bloquea la parte (18) del alojamiento con el nebulizador (1) hasta que
sc ha alcanzado o superado cl nimero predeterminado de operaciones, en donde el

bloqueo cs terminado cuando ¢l numero predeterminado de operaciones se ha

alcanzado o superado dc tal mancra que la parte del alojamiento es scparada o puede

scr abicrta para rcemplazar el recipiente.

Un ncbulizador scgin una de las reivindicaciones precedentes, en donde cl -

dispositivo contador (44) o partc del mismo es inseparable del recipiente (3), y/o el
dispositivo -contador (44) ha de ser reemplazado junto con el recipiente (3), y/o
porquc ¢l dispositivo contador (44) cuenta solo operaciones del ncbulizador (1) con
respecto a un tnico recipiente (3) al tiempo.

Un ncbulizador scgin una de las reivindicaciones precedentes, que ademas

comprende una pluralidad de recipientes, y un dispositivo de.vigilancia (23) para

contar el numero total de operaciones del nebulizador (1), incluyendo todos los-

recipientes (3).

Un ncbulizador scgtn la reivindicacion 9, en donde el dispositivo de vigilancia (23)
bloquea cl nebulizador (1) contra una operacién o uso adicional cuando el nimero

total dc opcracioncs ha alcanzado o superado un valor predeterminado.

Un ncbulizador scgin la rcivindicacién 9 6 10, en donde el dispositivo de vigilancia
(23) acciona ¢l dispositivo contador (44), y el dispositivo contador (44) es separable

del dispositivb dc vigilancia (23) para ser reemplazado.

Un ncbulizador segun una dc las reivindicaciones precedentes, en donde el
dispositivo contador (44) comprende un anillo de control giratorio (45), para
¢ontrolar el bloquco de la apertura del nebulizador (1) y/o para bloquear un recipiente
(3) o parte ‘( 18) dcl alojamicnto asociado contra el uso y/o nueva conexion adicional
con ¢l nebulizador (1) después de que el contenedor o la parte del recipiente ha sido

scparada del ncbulizador.

Un ncbulizador scgtin la reivindicacién 12, en donde el anillo de control comprende
un rebaje axial (47) en donde un elemento de control asociado (50) es aplicado para
bloqucar el ncbulizador (1) contra una operacion de uso, respectivamente cuando el

niimero predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado.
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Un ncbulizador scgin una de las reivindicaciones precedentes, en donde la apertura

del nebulizador (1) cs bloqueado de mancra de ajuste por la forma por el di_spositivo'

contador (44), hasta quc ¢l nimero predeterminado de operaciones ha sido alcanzado

o supcrado.

Un ncbulizador scgiin una dc las reivindicaciones precedentes, cn donde el

ncbulizador (1) estd construido como un inhalador.

dokdokkok Rk kok Rk Rk Rk k¥
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‘ CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

‘ | (PRIMER EXAMEN DE FONDO)

5 1. Un ncbulizador (1) para un fluido (2) que comprende un recipiente insertable (3) que

conticne ¢l fluido (2), en—el-gie—el-nebulizader—{—comprende—un_ensamble de

alojamiento configurado para permitir la aperiura del nebulizador para reemplazar un

recipiente (3). v un dispositivo contador (44) para contar las respectivas operaciones

del ncbulizador (1), en-gque-el-nebulizados{1)-puede-ser-abierto-para-reemplazar-el

blogues la apertura del ncbulizador (1) hasta que se ha alcanzado o superado un

numero predeterminado de operaciones, en donde el nebulizador (1) opera para abrir

cuando el nimero predeterminado de operaciones se ha alcanzado o superado.

Als. ] 2. Un ncbulizador segin la rcivindicacion 1, en_donde el ensamble de alojamiento

epde-—-una parte (18) del

alojamicnto que puede ser separada o abicrta para reemplazar el recipiente (3).

3. Un ncbulizador scgin la reivindicacion 2, caracterizade-porgue-cl-nebulizador-(1)-0
200 dispositivo-contador (44 -esth-construide-de-tal-mede-quecn donde la parte (18) del

B . . . R
alojamicnto ha de scr reemplazada cada vez que ¢l recipiente (3) es reemplazado.

de el

4. Un ncbulizador scgun la reivindicacion 2 6 3, caracterizade—peraueen do

recipiente (3) cs inscparablc, de la parte (18) del alojamiento.

20
5 Un ncbulizador scgin la rcivindicacion 4, casacterizado—porgue—en_dondeel
nebulizador{1-o-dispositivo-contador-(44)-esta-construide-de-tal-modo-gue Ja parte
(18) del alojamicnto que ticne un recipiente (3) vacio o usado_y ha sido desalojado del
39 _ ncbulizador (1).

6.  Un ncbulizador scgun una de las reivindicaciones 2 a 5, que ademds comprende un

st L1830 Aelo
AW S S A A

% o
A £2 S

Pagina 1de3




SN
- \J

25
oS

N
PRV

35

9.

10.

11.

12.

Expediente No. 12-081.916
Primer Examen de Fondo
12012/000045

sop()rfax' cl recipiente (3) en la parte (18) del alojamiento de modo inseparable, en cl
que cl recipiente (3) pucde moverse hacia atras y hacia delante dentro del nebulizador
(1) y/o con rclacién a la partc (18) del alojamicnto durante cl transporte del fluido (2),

la generacidn de presion y/o la nebulizacion.

Un ncbulizador segin una de las reivindicaciones 2 a 6, caracterizado—peorguecn

nebulizador (1) hasta que sc ha alcanzado o superado el nimero predetcrminado de

operaciones. en donde el blogueo es terminado cuando el nimero predeterminado de

oneraciones se ha alcanzado o superado de tal manera que la parte del alojamiento es

separada o puede ser ablerta para reemplazar el recipiente.

Un ncbulizador scgin una de las reivindicaciones precedentes,
earacterizade-porgue-cl dispositivo contador (44) o parte del mismo es inseparable del

recipicnte (3), y/o pergue-cl dispositivo contador (44) ha de scr reemplazado junto

‘con cl recipiente (3), y/o porquc el dispositivo contador (44) cuenta solo operaciones

del nebulizador (1) con respecto

Un ncbulizador scgun una de las reivindicaciones precedentes, gue ademas

carneterizado-porquechnebulizador{1)-comprende una pluralidad de recipientes. v un

7

dispositivo dc vigilancia (23) para contar el numero total de operaciones del

ncbulizador (1), es-partienlarconmilitplesincluyendo todos los recipientes (3).

Un ncbulizador segin la reivindicacion 9, ecaracteriz
dispositivo de vigilancia (23) bloquea el nebulizador (1) contra una operacion o uso

adicional cuando ¢l nimero total de operaciones ha alcanzado o superado un valor

predeterminado.

Un ncbulizador scgun la reivindicacion 9 6 10, earacterkzado-porgue-en donde el

dispositivo dc vigilancia (23) acciona el dispositivo contador (44), en-partiettar—en-el

gue—y cl dispositivo contador (44) es puede—se

Un ncbulizador scgin una dc las reivindicaciones prccedentes, en  donde

sterizado-perque—cl dispositivo contador (44) comprende un-medio-de-control
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ep—particular—un anillo de control giratorio (45), para
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controlar ¢l bloquco de la apertura del nebulizador (1) y/o- para bloquear un
recipiente (3) o parte (18) del alojamiento asociado contra el uso y/o nueva conexion

adicional con ¢l ncbulizador (1) después de que el contenedor o la parte del recipiente

ha sido separada del nebulizader.

Un nebulizador segln la reivindicacion 12, en donde el anillo de control earaete

sovaiie ob-medio-de-control-comprende un rebaje axial (47) en donde de-meode-gue-el

FXNERL W o
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s aplicado para

bloquear ¢l ncbulizador (1)_contra una operacion de uso, respectivamente cuando el

nimero predeterminado dé operaciones ha sido alcanzado o superado.

Un ncbulizador segin una de las reivindicaciones precedentes, en  donde

sarseterizado-porgue-la aper
por la forma-—en-partienlar por cl dispositivo contador (44), hasta que el nimero

predeterminado de operaciones ha sido alcanzado o superado.
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pesque-—~cl ncbulizador (1) estd construido como un inhalador;

particul srmente-para-tratamiento-médico-de-aerosoles,
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