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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. 12-111.771
Solicitud de patente a nombre de RETRACTABLE TECHNOLOGIES,
INC. Y THOMAS J. SHAW

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad
RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC. Y THOMAS ]J. SHAW, domiciliada
en Texas, Estados Unidos de América, solicitantes de la patente de la referencia, de
acuerdo al oficio No. 18258 notificado por fijacién en lista el 01 de Octubre de 2013,
me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiete el articulo 34 de la Decisién 486 al ~ —
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
ptesento junto con este memotial nuevo capitulo reivindicatorio en los cuales se
realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Como primera medida, se incluyeron los nimetos de referencia de cada uno de
los elementos que hacen patte de la invencién de acuerdo con la numeracion
empleada en los dibujos.

1.2 Finalmente, se modificaron las reivindicaciones 1y 3.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la matetia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superat las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el Examinador en
su concepto técnico. '

En relacién con el nuevo pliego reivindicatorio, informamos que no se paga tasa pot
reivindicaciones adicionales, toda vez que el mismo contiene el mismo nimero de
cldusulas que las originalmente presentadas.

2. Claridad de la Solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones
realizadas en el capitulo reivindicatotio quedan subsanadas la totalidad de las
objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones propotcionan claridad vy
concisién a la invencién descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el su
Despacho en la accién oficial.

Respecto a la nueva reivindicacién 1, esta se ha modificado para refleja la correccion del
etror en la reivindicacién original, cambiando el término "hbacia arrds" por el término .

P-3389



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

"hacia adelante", dado que la aguja se mantiene en una posicién hacia delante por el
broche de sujeciéon que sostiene el porta-agujas en su lugar para comprimir el resorte
antes de la retraccion y luego la aguja es empujada hacia atras por la fuerza del resorte
tras la activaciéon del mecanismo de retraccion.

Adicionalmente, se ha modificado la reivindicaciéon 1 de tal manera que se deja en claro
que el broche de sujecion sostiene el porte-agujas en su lugar antes de la retraccion y
que el movimiento del broche de sujecién libera el resorte para impulsar el porta-agujas
hacia atras.

En cuanto a la reivindicacién 3, esta se ha modificado para recitar que el actuador esta
configurado para evitar que se mueva el broche de sujecién cuando se inserta un tubo
de extraccién de sangte en el cuerpo, ya que esta es una caracteristica importante de la
invencién porque evita la activacién accidental del mecanismo de retraccién durante el
uso del dispositivo medico.

De esta manera, se dan pot superadas las objeciones de claridad y se le solicita al Sefior
Examinador continuar con la evaluacién de la presente solicitud con base al nuevo
pliego reivindicatorio presentado.

3. Nivel Inventivo de la Presente Solicitud

El Examinador cita los documentos D1 (US 2009/0306601: " Fluid flow control device with
retractable cannula") y D2 (US 2005/0101881: " Cannula retractable medical collection device”) y
manifiesta que estos afectan el nivel inventivo de la presente invencion.

A este respecto, me permito indicar que el articulo 18 de la Decisién 486 establece que
“Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, 5i para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica corvespondiente, esa invencion no bubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la téenica” (subrayado por fuera del texto)

Por lo tanto, una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese resultado
obvia a partit del atte previo, para una petsona del oficio normalmente versada en la
materia. Esto a su vez implica que el examinador a cargo de esta evaluacién debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la jurisprudencia aplicable al analisis de nivel
inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad puede afectar
dicho requetimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la
materia encuentra ensefianzas o sugetencias clara que le indiquen cémo llegar a la
invencion reivindicada.

Con base en lo anterior, resulta evidente que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 implican
un nivel inventivo sobre la combinacién de las ensefianzas de D1 y D2, con base en los
siguientes argumentos:

Tomando en cuenta que si bien como establecié el sefiot examinador, el documento
D1 da a conocer todos los elementos reivindicados menos el broche de sujecién, el cual
en su opinién se describe en D2, es deseo del solicitante manifestar lo contratio, dado
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que el broche de sujecién en D2 simplemente sostiene el actuador al barril y no se
mueve en absoluto durante el uso del dispositivo. De esta manera, el clip 62 se describe
en D2 como: " el actuador 6 incluye un miembro de disparo 63 formado como una
palanca que estd montado de manera pivotante en la superficie exterior de la pared del
barril 222 en un punto de apoyo 631 por medio de un clip en forma de C 62 que es
colocado sobre la superficie extetior de la pared del barril 222" (Ver D2, parrafo 0056).

En este sentido, el clip 62 es estacionario mientras que el actuador pivota sobre el
clip. Adicionalmente, como puede verse en las figuras 11 a 13, y en particular en la
figura 13, el clip 62 tiene el actuador en el exterior del barril para formar el punto de
pivote (o punto de fulcro), pero no mantiene o retiene el soporte de canula o el resorte
en posicion antes de la retraccién ni se mueve para liberar el resorte durante la
retraccion. De este modo, el clip 62 tiene una funcién totalmente diferente al
broche de sujecién tal y como se reivindica. Ademis, a diferencia de clip 62 en D2,
el broche de sujecién reivindicado (44) no forma parte de la conexion pivotante
entre el actuador y el cuerpo. Por lo tanto, ni D1 ni D2 dan a conocer un broche de

sujecién tal y como se reclama, la presente invencién no es evidente a la luz de los
documentos citados.

Por otra patte, el actuador 6 en D2 se activa presionando el terminal de potencia 633,
que se encuentra totalmente en el extetior del barril 2. Debido a esta configuracién, con
el extremo de alimentacién 633 estando enteramente fuera del barril 2 tanto antes como
después de estar deprimido, el dispositivo de D2 es susceptible a la activacion
accidental o prematura del mecanismo de retracciéon durante el uso. De este
modo, si se activa de forma prematura o inadvertidamente, la aguja del dispositivo D2
puede quedar en el tubo de extraccidn. Por lo tanto, cuando se retire del dispositivo el
tubo de extraccidn, la aguja seria tretitada con el tubo de extraccién, lo_que resulta en
que la punta de la aguja queda expuesta, lo que va en contra via de los fines de
seguridad que supone tener una aguja retractil. En contraste, el actuador tal y como se
reivindica estd configurado para evitar la activacién accidental durante el uso. En este
sentido, durante el uso, el actuador teivindicado es desplazado por un tubo de
extraccién cuando este se inserta en el cuetpo (Ver Figura 10.; Ver Pagina 6 Parrafo 3 a
Pagina 7 Parrafo 2).

De este modo, incluso si el usuatio presiona el actuador en la almohadilla de dedo (30),
el actuador no pivotara para desplazar el broche de sujecién porque el movimiento del
actuador es bloqueado por el tubo de extraccién. Por lo tanto, esto evita la activacion
accidental del mecanismo de tetraccién del dispositivo reivindicado cuando se acopla
con un tubo de extraccién. Dicho de otro modo, el actuador 6 en D2 esta dispuesto
fuera de barril 2 y configurado para pivotar solamente en una direccion con respecto al
cilindro/cuerpo, con terminal de potencia 633 siendo presionado para avanzar hacia el
barril 2, mientras que el actuador tal y como se reivindica, estd configurado de
manera que pivote en dos direcciones con relacién al cuerpo.

En este sentido, el actuador tal y como se teivindica pivotea lejos del cuerpo cuando se
inserta un tubo de extraccion en el cuerpo (Ver la fig. 10) y pivotea hacia el cuerpo y
dentro del cuerpo, cuando el usuatio presiona la almohadilla de dedo (30) para activar el
mecanismo de tetraccién cuando el tubo de extraccidn ha sido retirado del cuerpo (Ve
figura 7.). De este modo, si se realiza una compatacién de las posiciones en el borde
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frontal (36) del actuador en las figuras 6 y 9 (posicién de reposo), la figura 10 (en
posicién de uso, con el tubo de extracciéon insertado en el cuerpo), y la figura 7
(posicion de uso posterior, con la aguja retraida después de que el tubo de extraccion se
ha removido), se demuestra cémo estd configurado el actuador reivindicado para
pivotar hacia y desde el cuerpo del dispositivo, que impide la activacién accidental o
prematura del mecanismo de retraccién . Por lo tanto, como ni D1 ni D2 dan a
conocer un actuador que tiene una configuracioén para evitar mover el broche de
sujecién, y por lo tanto impiden la activaciéon del mecanismo de retraccion
cuando_se inserta un tubo de extraccién de sangre, tal y como actualmente se
reivindica, la presente invencién no es obvia a la luz de estas referencias.

Es claro que la presente invencién no salta a la vista de una persona medianamente
versada en la técnica cuando se cuenta con la informacién de D2, pues no divulga un
broche de sujecién que sostiene el porte-agujas en su lugar antes de la retraccién y que
el movimiento del broche de sujecién libera el resorte para impulsar el porta-agujas
hacia atris, y D2 no divulga un actuador estd configurado para evitar que se mueva el
broche de sujecion cuando se inserta un tubo de extraccién de sangre en el cuerpo.

De esta maneta, queda demostrado que los documentos D1 y D2 no son anterioridades
validas capaces de afectar la patentabilidad de la presente solicitud, en la medida que no
ensefian todas las caracteristicas técnicas de la invencién, y no permiten derivar la
misma a partir de sus ensefianzas.

Solicitamos entonces a Su Despacho pronunciarse en relacién con todos los
argumentos presentados en este memotial dando estricta aplicacién al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional. De igual
forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente
invencién ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que
sustenten su objecién con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer
sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el
cual otorga la facultad al examinador para emitit los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del
Cédigo Contencioso Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomard la
decision que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y “(..) deberd proferirse
la decision definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si
es e/ caso”, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Sefior Superintendente,

y
\\,_, >
GSILVANANARIA LOPEZ DIAZ

C.C. 22468787 de Barranquil
T.P 147463 del CS]
notificaciones(@clarkemodet.com.co A/

P-3389



P-3389
REIV. MODIF.
06/02/14

. REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo médico (10) adaptado para uso como
un soporte para un tubo de extraccién(66) para fluidos

corporales que comprende:
un cuerpo(1l2);

un accionador(26) pivotalmente conectado al cuerpo(l2),
accionador (26) que comprende una cavidad de

retraccidn(62);

una aguja(l8) que tiene una primera posicidén que se
proyecta hacia adelante méds alld del cuerpo(l2) y una
segunda posicidén dispuesta dentro del cuerpo(l2) y la

cavidad de retraccidén(62):; y

un mecanismo de retraccién que comprende un porta-
agujas (48), un resorte(46) y un broche de sujecidén(38), el
mecanismo de retraccién predispone la aguja(l8) hacia
adelante antes de la retraccién y ~coopera con el
cuerpo(12) y el accionador(26) tal que el broche de
sujecidén(38) es movido ai pivotar el accionador (26)
relativo al cuerpo(l12), donde ese movimiento del broche de
sujecidén(38) libera el resorte(46) para retraer el porta-
agujas(48) y mover la aguja(l8) de la primera posicidn a

la segunda posicidén durante la retraccidn.

2. El dispositivo médico (10) de la reivindicacién 1

en el cual el fluido corporal es sangre.

3. El dispositivo médico (10) de la reivindicacidn 1
en el cual el dispositivo médico (10) es un soporte de tubos
para recoleccién de sangre (66) y en el cual el actuador(26)
es configurado para prevenir el movimiento del broche de
sujecidén (38) cuando el tubo de recoleccién de sangre(66) es

insertado en el cuerpo.



