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Asunto : Solicitud de patente para: “Inplante
intervertebral modular o proétesis de disco
intervertebral”.
Solicitante : SYNTHES GMBH
Fecha de sollrltud Octubre 3 de 2006.
1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, mayor de edad, domiciliada en
Bogotd, D.C., identificada con la Cédula de ciudadania N°

35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el
asunto antes identificado, de conformidad con la sustitucién de poder
otorgada a mi favor por el doctor Emilioc FERRERO, me refiero al
Oficio No. 5559 notificado por fijacién en lista del 30 de Abril de
2010.

2. Mediante el Oficio No. 5559 se puso en .conocimiento del
solicitante el informe del examen de fondo que contiene las
observaciones hechas por su Despacho sobre la presente scolicitud de
patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

El Examinador sefiala que en el capitulo descriptivo y reivindicatorio
se mencionan elementos (£, n y m) los cuales no estan relacionados en
las figuras.

Adicionalmente, sugiere que la reivindicacién independiente mencione
todas las caracteristicas conocidas en el estado de la técnica, en el
preambulo y seguido del término “caracterizado por” se muestren las
caracteristicas técnicas novedosas propias de la solicitud, y que la
diferenciarian del estado de la técnica.

Con respecto a lo seflalado por su Despacho, mi representada desea
seflalar lo siguiente:

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisidn 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina, donde se establece que la modificacidén de una
solicitud es posible en cualquier momento del tramite mientras no
implique una ampliacidén de la solicitud inicial, se presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio constituido por 15 reivindicaciones como
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sustituto del anteriormente presentado. De tal manera que, las

objeciones formuladas a este respecto quedan superadas
respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente
manera:

s Se ha revisado nuevamente la redaccidn del capitulo
reivindicatorio, de acuerdo c¢on las sugerencias del Seflor
Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se
solicita proteger y sobre el alcance de la misma.

e FEn particular, en la nueva reivindicacién 1 (y sus dependientes)
se separa lo que corresponde al estado de la técnica de lo
novedoso o parte caracterizante de la invenciédn por medio de la
expresidn “caracterizado por” con el fin de hacer claridad sobre
las caracteristicas esenclales que hacen la presente invencién
diferente de lo ya existente.

¢ Con respecto a la objecidn formulada a las variables “f”, “n” y

“m”, se aclara a su Despacho que “f” se refiere a la
proporcidén/tasa del resorte que es el cambio de la carga por

unidad de desviacidén del resorte y por lo tanto dicho parametro

no se encuentra en las figuras. Asimismo, se pone de presente

que las variables “m” y “n” se refieren al numero de placas de

. oposicién (3) y de piezas medias (2) respectivamente, gue puede
tener el conjunto de construccidén modular y por tanto, dichas

variables tampoco se encuentran incluidas dentro de las figuras.

Asi entonces, teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y las
modificaciones efectuadas al capitulo reivindicatorio consideramos que
gquedarian subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho
ya que ahora, el nuevo capitulo reivindicatorio se encuentra redactado
en los términos sugeridos por su Despacho, permitiendo asi determinar
el alcance de la proteccién reivindicada y compararla frente al estado
del arte, de acuerdo con las disposiciones del articulo 30 de 1la
Decisién 486. 3Sin embargo, en el evento que el Despacho considere gue
una modificacién adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito
hacer uso de la facultad gue le otorga el articulo 45 inciso 2. de la
Decisién 486 de la Comisidon de la Comunidad. Andina a efecto de
requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementacidén o
aclaracién. '

4. Andlisis de patentabilidad:

. Su Despacho concluye que la novedad de la presente solicitud de
patente se ve afectada por el documento US6375682 (D1). :

Con respecto a lo seflalado por su Despacho mi representada desea
seflalar lo siguiente:

. De acuerdo con el articulo 16 de la Decisidén 486:

“Articule 16. -~ Una invencidn es nueva cuyo no estd
comprendida en el estado de la técnica.



¥

CAVELIER

ABOGADOS

El estado de la técnica comprenderd todo lo gque haya sido
accesible al piiblico, por una descripcidn escrita u oral,
por una utilizacidén o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacidn de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida”.

Asi entonces, para determinar si una invencién es novedosa o no, el

examlinador de patentes debe primero cerciorarse gue ésta no  se
encuentre dentro del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos
dentro del campe de 1la invencidn gque hayan sido publicados por
cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invencidén o de
la prioridad reivindicada.

Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe
compararlo frente a la invencidn, elemento por elemento, con el fin de
establecer si existe alguna diferencia entre ellos.

La comparacién de la invencidn con el estado de la técnica, de acuerdo
con el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion,
documento escrito por la Organizacién Mundial de 1la Propiedad
Industrial (OMPI) para uniformar el estudio de patentes en los paises
de la Comunidad Andina, debe hacerse de la siguiente forma:

“Se deberd comparar las reivindicaciones independientes de la
solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de
la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente
por si solo describe las caracteristicas técnicas contenidas
en dichas reivindicaciones.

Si todas las. caracteristicas técnicas de la reivindicacién
independientemente se encuentran descritas en un mismo
antecedente y ademds se encuentran intimamente relacionadas,
el objeto de dicha reivindicacién carece de novedad. Si una
caracteristica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en
el antecedente, la reivindicacioéon es nueva.”’

Asi entonces, es claro que para que un documento pueda afectar la
novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe
revelar todas las caracteristicas técnicas reivindicadas en la
presente invencidén. De lo contrario, si se demuestra gque existe al
menes una (1) caracteristica técnica de la invencidn gue no ha sido
divulgada en los documentos citados, la objecién formulada por novedad
se debe tener por superada.

Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi
representada considera que la invencidén revelada en el nuevo pliego
reivindicatoric de 1la presente solicitud es novedosa frente al
documento D1 citado por su Despacho. Veamos:

En primer lugar, mi representada desea poner de presente que D1 a
diferencia de la presente solicitud de patente no ensefia un implante
intervertebral "modular", sino que unicamente se refiere a un

Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidén en las Oficinas de
Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Yina, OMPI, 2004, Pag. 66.
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implante Unico gque no puede ser adaptado a las necesidades reales de
un concepto modular.

Asimismo, en contraste con la presente solicitud, las placas
terminales del implante revelado en D1l no son "desajustable" en un
sentido modular.

Adicionalmente, el resorte del implante revelado en Dl es un resorte
normal que no presenta una curva de desempefio de resorte progresiva.
Ademas, a diferencia del resorte del implante revelado en la presente
solicitud, el resorte del implante de DIl no presenta una primera y
segunda regidén parcial.

Asi entonces, debido a que para que un documento pueda afectar la
novedad de la presente solicitud de patente, dicho documento debe
revelar todas las caracteristicas técnicas reivindicadas en la
presente invencién, es claro que el documento D1 no destruye la
novedad del implante reivindicado en la presente solicitud toda vez
que dicho documento no revela explicitamente todas las caracteristicas
técnicas esenciliales del mismo, como se demostrd anteriormente.,

4. Visto lo anterior, atentamente solicito a ese Despacho tener en
cuenta los argumentos arriba mencilonados, de tal forma que al efectuar
un examen de patentabilidad riguroso y de conformidad con las
disposiciones del Manual para el Examen de Solicitudes de patente, se
advierta la novedad de 1la materia reivindicada en 1la presente
solicitud toda vez que el documento D1 no anticipa las caracteristicas
técnicas del implante reivindicade en la presente solicitud. Sin
embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificacién
adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la
facultad que le otorga el articulo 45 inciso 2. de la Decisidn 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de
nuestra parte cualquier complementacidn o aclaracidn.

5. Anexos:

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones.

¢ Formulario para modificaciones.

e Copia auténtica la sustitucién del poder otorgado por el Doctor
EMILIO FERRERO, a mi favor, para lo cual solicito me sea
-reconocida personeria y asi continuar con el tramite de este
asunto en favor de la sociedad solicitante.

¢ Recibo por $130000 por concepto de 5 reivindicaciones
adicionales a la décima reivindicaciédn.

Sefiora Directora,
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LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. N° 35.456.344 de Usaguén
T.P.A. No. 23,555
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Teléfono:

E-mail:

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

546 09 70 Fax: 249 40 70

clientes@cavelier.com

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Nombre:
Direccion:

REPRESENTANTE | Teléfono:

O APODERADO |Fax:
E-mail;

Domicilio:

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 42 No. 72-3b

347 36 11

211 86 50
clientes@cavelier.com
Bogota, Colombia.

IDENTIFICACION

ccC. NIT
CE. ] Otro
Cual
Numero  35.456.344 T. P. 23.555

Anexos

D‘ Poderes, si fuere el caso

L]
[]

Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.

Comprobante de pago por 5 reivindicaciones adicionales después de la décima:
reivindicacion por $130.000.00.

Copia auténtica de la sustitucion del poder otorgada por el Doctor Emilio Ferrero a mi favor,

para lo cual solicito me sea reconocida personeria y asi continuar con el tramite de la
presente solicitud de patente en favor de la Sociedad solicitante.
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