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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de febrero de
2006, con el No. 06 111486, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de
SYNTHES GmbH, entrbé a fase nacional la solicitud de patente de invencidn titulada
“DISPOSITIVO DE APRIETE”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/CH2003/000538 del 8 de agosto de 2003.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencion no
es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se requirio al solicitante en dos
oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 26 de noviembre de 2009
y el 26 de abril de 2010, atendidé oportunamente los requerimientos formulados y
presentd aclaraciones. Asi mismo, allegd un nuevo capitulo reivindicatorio el cual
cumple con los requisitos exigidos por el articulo 34 de la Decision 486.
Adicionalmente, modificé el titulo de la solicitud bajo estudio a: “DISPOSITIVO DE
APRIETE OSTEOLOGICO, CONICO CON ROSCA DE ENTRADA DOBLE Y
ESTRUCTURACION RUGOSA O MACROSCOPICA.”

QUINTO: Que mediante escrito radicado el 26 de noviembre de 2009, el doctor Emilio
Ferrero, informé sobre la sustitucion de poder a la doctora Luz Clemencia de Paez, la
cual se encontré que cumple con los requisitos legales exigidos.

SEXTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina se otorgaran patentes (...) para fas invenciones,
sean de producto o de procedimiento en todos fos campos de la tecnologia, siempre
que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 4, contenidas en el folic 4, no cumplen
con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

7.1. Objeto de la invencién
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El objeto de la presente invencidn trata de un “dispositivo de apriete para la fijacién por
apriete de un elemento de fijacion”, que se lleva acabo de acuerdo con las
caracteristicas definidas en la reivindicacion independiente 1. (Folio 101)

El problema planteado en la solicitud bajo estudio, es que mediante un alambre de
Kirschner solamente no es posible generar una compresién de la fractura del hueso,
siendo necesario atornillar el tornillo de Maden transversalmente con respecto al
alambre de Kirschner, lo cual complica la técnica operativa y el manipuleo.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un
dispositivo de apriete para la inmovilizacién por apriete, reversible, de un elemento
longitudinal de fijacién; la ventaja consiste en el hecho que no tiene lugar ningtin apriete
lateral mediante un diminuto tornillo de Maden por separado, sino que tiene lugar un
apriete axial directo que ademas es reversible, elio, sin elementos constructivos
adicidnalas.

7.2. Determinacion del estado de la técnica

7.2.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de agosto de 2003, que
corresponde a la fecha de presentacidon internacional de la  solicitud

PCT/CH2003/000538.

La fecha de presentacion internacional fue tenida en cuenta para el estudio de
patentabilidad, segln obra a folio 106 del expediente en estudio.

7.2.2. Documentos del estado de la técnica
Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los

siguientes documentos, anteriores a la fecha de presentacion internacional y
relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

. Fecha de
N° | Documento Titulo Publicacién
D1 | US4095914 | Fastener for securing a shaft to a plate Jun 20, 1978
D2 | WO0191660 | DEVICE FOR FIXING A BONE PLATE 2001-12-06

7.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486 “se considerarad que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en
la materia tecnica comespondiente, esa invencién no hubiese resuftado obvia ni se
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hubiese derivado de manera evidente del estado de Ia técnica.”

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma Decision,
comprende “todo lo que haya sido accesible al publico, por una descripcién escrita u
oral, utilizacioén, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de fa solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo
siguiente:

“...5e exige que la invencion tenga nivel inventivo, esto es, que implique un safto
cualitativo en relacion con la técnica existente. Este requerimiento es desarroffado
por ef articulo 4 de fa Decisién 344 que presupone el requisito de nivel inventivo
al establecer que la invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o
versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los
conocimientos técnicos que existian al momento de la invencién, se hubiese
podido llegar de manera evidente a fa misma, o si el resuftado hubiese sido obvio
para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona
del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
manifestado lo siguiente.

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
tecnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencion objefo de
estudic no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que
existian en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto
conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de
la novedad y otro el que se efectia con respecto al nivel inventivo; si bien en uno
y otro se utiliza como parametro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el
primero, se cofteja la invencién con las ‘anterioridades’ existentes dentro de
aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el sequndo (nivel inventivo)
se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento
general que ef tiene sobre el estado de la técnica y realizar ef cotejo comparativo
con su apreciacion de conjunto, deferminando si con tales conocimientos técnicos
existentes ha podido o no producirse taf invencion”,

Resulta pertinente, a los efectos del articulo 4 de la Decision 344, definir qué se
entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender
por nivel inventivo.

Lo obvio es aquelfo que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se
encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificuftad”. Lo
evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar;
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cierto, claro, patente y sin la menor duda”

En este orden de ideas, se puede concluir que una invencién goza de nivel
inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesita algo mas que la simple aplicacién de los conocimientos técnicos en la
materia para flegar a efla, es decir, que de conformidad con el estado de la
tecnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que "Tal y como lo establece Gémez
Segade (...) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una
patente, solo si la invencién fruto de su investigaciéon y desarrollo creafivo
constituye ‘un salto cualitativo en la elaboracion de la regla técnica’, actividad
intelectual minima que le permitira que su invencién no sea evidente (no obvia)
del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que
se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirnar
0 no si a la invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los
conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la
técnica (...)"1

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que el documento
US4095814 (mencionade de ahora en adelante como D1) se refiere a un “Fastener
for securing a shaft to a plate”, al comparar elemento por elemento de la invencion,
tal como estan definidos en la reivindicacién independiente 1, con el documento D1,
se observa que D1 contiene las siguientes caracteristicas técnicas:

- Un anillo de apriete con una perforacién o una placa osteologica con una perforacién.
Ver D1, elementos 10 a 48, capitulo descriptivo, columnas 1 a 3y Figuras 1 a 2.

- Una perforacion conica que es adecuada para recibir el tornillo y para comprimirlo
radialmente en la zona de su extremo anterior. (Ver D1, elementos 10 a 48, Capitulo
descriptivo, columnas 1 a 3 y Figuras 1 a 2)

- Una rosca configurada con una entrada doble. (Ver D1, elementos 12, 14, 16, 18
capitulo descriptivo, columnas 1 a 3y Figuras 1 a 2.e)

Ahora bien, el documento mas cercano en el estado de la técnica es D1, toda vez que
la Unica diferencia existente con la solicitud en estudio es que no contiene “La pared
interior de la perforacion pasante del tornillo que tiene una estructuracion rugosa o
macroscopica y una placa osteolégica con varias perforaciones en la placa.” Por su
parte, el documento WO0181660 (llamado D2 de ahora en adelante) titulado “DEVICE
FOR FIXING A BONE PLATE", presenta una pared interior de la perforacion pasante
de! tornillo con una estructuracién rugosa 0 macroscopica y una placa osteolégica con

1 Proceso N° 12-|P-88, Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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varias perforaciones en la placa, como o menciona la paginas 3 y 4; elementos 4, 10,
16, 20, 24 y 26 y Figuras 1 a 4.

Por tal razén, un técnico medio normalmente versado en la materia lograria el
dispositivo de apriete osteologico, conico con rosca de entrada doble (D1) y
estructuracion rugosa o macroscédpica (D2), sin implicar actividad inventiva alguna.

En consecuencia, de acuerdo con los documentos D1 y D2 el dispositivo reclamado no
constituye un salto cualitativo en la regla existente, razén por la cual no accede ai
privilegio solicitado.

7.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

Con relacién a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificacion de
fondo, se determino que:

El solicitante argumenta que: “Por lo anterior, su Despacho admite la novedad de la
reivindicacion 1.Sin embargo, existe otra diferencia que no menciona su despacho, y es
que la rosca (6) esta configurada con una entrada doble.”" (Folio 103)

Frente a este argumento, es preciso sefialar que es evidente que la rosca configurada
con una entrada doble, mencionada en la reivindicacién 1, si habia sido ensefiada y
sugerida en la anterioridad D1, compartiendo las mismas ventajas.

Asi mismo, las caracteristicas incluidas en la reivindicacion independiente 1 se
encuentran en D1, ya que se contempla un tornillo con entrada doble. .

Para mayor claridad se presentan dibujos de la anterioridad D1, en donde se observa la
rosca configurada con una entrada doble. (Ver D1, elementos 12, 14, 16, 18 Capitulo
descriptivo, columnas 1 a 3y Figuras 1y 2):

L con una entrada
*) 7 ("« e doble 14, 16
;- — = 2

24
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El solicitante sefala con respecto al documento D2 lo siguiente:

‘[...] queremos mencionar que si bien este documento revela una placa
osteologica con varias perforaciones, aunque se combinen las enseflanzas de
D1y D2, no se podria llegar a la presente invencion porque una combinacion de
dichos documentos, no permitiria obtener un producto con las siguientes dos
caracteristicas, tal y como se menciona en la solicitud de mi representada.

-la pared interior de la perforacion pasante (7) del tornilfo (3) que tiene una
estructuracion rugosa o macroscdpica, y La rosca (6) esta configurada con una
entrada doble.” (Folio 103)

Frente a lo anterior, y como ya se evidencié en el punto anterior, D1 incluye la rosca
configurada con una entrada doble, siendo igual a la solicitud, ya que este documento
divulga un dispositivo de apriete osteolégico a una placa. (Ver figuras 1y 2)

Respecto a la pared interior de la perforacién pasante del tornillo, que tiene una
estructuracion rugosa o macroscopica, el documento D2 lo incluye en la paginas 3 y 4,
elementos: 4, 10, 16, 20, 24 y 26 y Figuras 1 a 3.

Para mayor claridad se muestran dibujos de D2, en donde se observa la pared interior
de la perforacion pasante del tornillo que tiene una estructuracién rugosa o
macroscopica. (Ver D2 paginas 3 y 4; elementos 4, 10, 16, 20, 24 y 26 y Figuras 1 a 4).

De acuerdo con lo anterior, la solicitud bajo estudio no cumple con el requisito de nivel
inventivo, requisito requerido para otorgar el privilegio solicitado.
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En conclusidn, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtian de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada
“DISPOSITIVO DE APRIETE OSTEOLOGICO, CONICO CON ROSCA DE ENTRADA
DOBLE Y ESTRUCTURACION RUGOSA O MACROSCOPICA”,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion
a la doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de SYNTHES GmbH,
0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra
ella procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio,
el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias
habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C_, a los Lz5 JUN Zmﬂ

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)

G AWR&&)%ME%

Doctora,

Luz Clemencia de Paez
Carrera 4 No. 72-35
Bogota, D.C.

&02069
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