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RESPUESTA AL OFICIO No. 6329 NOTIFICADO POR LA FLIACION EN LISTA No. 022

DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2014

(PRIMER EXAMEN DE FONDQO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, idgntiﬁcaclifl). tal como aparece al pie

de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifesiar lo -+

siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prérroga previsto en

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

1. i:n primer lugar, con ¢l animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad ai

Capitulo Reivindicatorio presentado el 14 de abril de 2014, donde la Reivindicacion 1 ha sido
modificada para para eslablecer la funcidn de la conexion de la parte rotativa (19) con el émbolo
(2) y la corredera (5) de modo que el émbolo (2) y el tubo de insercidn (6) se mueven a lo largo
del ¢je longitudinal del instrumento de insercidn en sentidos opuestos cuando se mueve la

corredera (5), lo cual cncuentra soporte en la pagina 29, lincas 16 a 18 del Capitulo Descriptivo.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en ¢l Articulo 34 de la Decision 486, va que éstas de ninguna manera implican

una ampliacion de la proteecion correspondiente a la divulgacidn contenida cn la solicitud micial.
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2. a- Fl Examinador sostiene la Reivindicacion 1 indica resultados a obtener de esta
manera “...para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relacién al émbolo (2), a
fravés de una cuerda de remocin del sistema intrauterino, donde dicho medio de fijacion esta
unido al émbolo v puede ser controlado al menos por una parte o una extensién de la corredera
(5), del tubo de inscrcion (6) y/o del mango (8)...” y “...un medio para efectuar el movimiento
(18) y que comprende una parie rotativa (19) que puede rotar alrededor de un ¢je de rotacion que
es perpendicular al ¢je longitudinal del instrumento de insercién, donde la parte rotativa (19) esta
conectada de manera funcional con ¢l émbolo (2) y con la corredera (5) .de modo tal que el
movimiento de la corredera {5) da como resultado un movimiento simultaneo del émbolo (2) y
del tubo de insercidn (6) a lo largo del ¢je longitudinal del instrumento de insercion en sentidos

opuestos™, lo cual no cs permitido.

b- En respuesta, me permito indicarle al Examinador que la Reivindicacion 1
ha sido modificada para evitar dar una indicacion de resultado, al contrario, busca establecer la
funcién de la conexion de la parte rotativa (19) con el émbolo (2) y la corredera (5) de modo que
cl émbolo (2) y ¢l tubo de insercién (6) se mueven a lo largo del eje longitudiné! del instrumento
de insercion en sentidos opuestos cuando se mueve la corredera (5), siendo ésta una caracteristica
esencial del instrumento reclamado, que le confiere novedad respecto del arte previo citado, lo

cual se explicara mas adelante.

3. a- El  Examinador sostiene que las patentes WO2010/031899 (D1) ¥
W02010/031900 (D2) afectan la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud debido a
que D1 da a conocer un insertador para un sistema intrauterino, que comprende un mango que
tienc una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura que tiene un eje longitudinal
paralelo al eje longitudinal de la varilla de insercion, un primer extremo y un segundo extremo,
una corredera movil dispuesto en dicha abertura longitudinal y que tiene un primer extremo y un
segundo extremo, un émbolo unido a la manija y tiene un eje longitudinal, y un tubo de insercion
que tiene un primer extremo, un scgundo extremo y un eje longitudinal esencialmente pﬁrale]o al
cje longitudinal del émbolo, ¢l tubo de insercion estd, a lo largo de dicho eje longitudinal,
dispuesto de forma mévil alrededor del émbolo, que comprende ademas una brida dispuesta en el
tubo de insercidn en su primer extremo, y medios para bloquear la corredera en una posicion que
mugestra la profundidad de insercidén correcta para el sistema intrauterino, dichos medios son

ajustables con respecto a la abertura de la empuiiadura.
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Por su parte, D2 ensefia un insertador para un sistema intrauterino, que comprende un mango que
ticne una abertura longitudinal en su primer extremo, dicha abertura que tiene un eje longitudinal
paralelo al eje longitudinal de la varilla de insercion, un primer extremo y un segundo extremo,
una corredera mévil dispuesto en dicha abertura longitudinal y que tiene un primer extremo y un
segundo extremo, un émbolo unido a la manija, un tubo de insercion dispuesto alrededor del
émbolo que tienc un primer extremo y un segundo extremo, con su segundo extremo unido a la
corredera, cn el que el dispositivo de insercién comprende, ademds, medios de bloqueo para
bloquear de forma reversible el sistema intrauterino en relacion con el émbolo a través de una
cadena de extraccion del sistema intrauterino, dichos medios de bloqueo siendo controlable por la

corredera y/o el tubo de insercidn.

Adicionalmente, ¢l Examinador presenta la siguiente tabla comparativa entre las caracteristicas

esenciales de la presente solicitud frente a las del arte previo citado:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Un instrurmento de insercion
para un sisterma intra-
uterino, que comprende:

Un instrumento de insercion
para un sistema intra- uterino
(Fig. 1. resumen), que
comprende:

Un instrumento de insercion
para un sistema intra- uterino,
que comprende:

Un mango que tiene una
abertura longitudinal en un
primer extremo cuyo eje
longitudinal es paralelo al gje
longitudinal del instrumento
de insercion.

Un mango (3) gue tiene una
abertura longitudinal (8) en un
primer extremo cuyo eje
longitudinal es paralelo al eje
longitudinal del instrumente de
insercion (Fig. 1).

Un mango {3) que tiene una
ahertura longitudinal (8) en un
primer extrene cuyo eje
longitudinal es paraleto al eje
longitudinal del instrumente de
insercion.

Una corredera desplazable
localizada en dicha abertura
longitudinal.

Una corredera desplazable (5)
localizada en dicha abertura
longitudinal (8).

Una corredera desplazable {S)
localizada en dicha abertura
longitudinal (8).

Lin émholo mavil,

Un émbole mavil (2).

Un émbolo maovil (2).

Un tubo de insercion
localizado alrededlor del
émbolo y que tiene un

exitemo unido a la corredera,

Un tuba de insercion (6)
localizado alrededor del
embolo (2) y gue tiene un
extremo unido a la corredera

(5).

Un tubo de insetcion (6)
localizado alrededor del
emhbolo (2) v que tiene un
extremo unido a la corredera

(5).

Un media de fijacion.

Un medic de fijacion (3).

Un medio de fijacidn (3).

De igual manera, ¢l Examinador muestra la Figura 1 de D2:
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Basandose en la informaciéon anteriormente presentada, el Examinador afirma que las
caracteristicas esenciales de la Reivindicacion 1 han sido divulgadas previamente por DI y D2,

por lo cual la materia reclamada en la presente solicitud carece de novedad.

A su vez, el Examinador sefiala que D2 da a conocer todas las caracteristicas esenciales de las

reivindicaciones independientes por medio de las figuras 1, 2A-2C y 3A-3C.

b- En respuesta a las objeciones elevadas por el Examinador, me permito sefialar

respetuosamente lo siguiente:

i) El examinador ha omitido ciertas caracteristicas en su anlisis.

Particularmente, no ha considerado las caracteristicas esenciales siguientes:

- el “medio de fijacion para fijar de manera reversible el sistcma intrauterino con
relacion al émbolo (2), a través de una cuerda de remocidn del sistema intrauterino, donde dicho
medio de fijacion esta unido al émbolo y puede ser controlado al menos por una parte 0 una
extension de la corredera (5), del tubo de insercion (6) y/o del mango (8)" y

- cl “medio para efectuar el movimiento (18), que comprende una parte rotativa (19)
que puede rotar alrededor de un eje de rotacién que es perpendicular al eje longitudinal del
instrumento de insercion, donde la parte rotativa (19) estd conectada de manera funcional con el
¢mbolo (2) y con la corredera (5), de modo tal que el movimiento de la corredera (5) da como
resultado un movimiento simultaneo del émbolo (2) y del tubo de insercion (6) a lo largo del eje

longitudinal del instrumento de insercién en un sentidos opuestos”.

lista ultima caracteristica cs especialmenie importante en virtud de que forma expresamente la

partc caracterizante de la Reivindicacion 1.
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i) Ia tabla comparativa presentada por el Examinador sefiala, en Jas columnas
correspondientes, que tanto D1 como D2 presentan un émbolo “maévil” (2), lo cual es incorrecto.
En ambos documentos, ¢l émbolo es fijo, lo cual significa una distincion importante de la
prescnle invencion. De hecho, D2 ¢s explicito en cuanto a que el émbole (2) esta fijado al

mango, ¢s decir ¢s estatico o fijo en relacion con el mango (conf, pag. 12, renglon 26).

Por consiguiente, la Reivindicacion 1 se diferencia del aric previo donde este aspecto es esencial,
ya que al reclamar un émbolo maovil se permite reducir el desplazamiento de la corredera (5) a la

mitad para lograr el mismo desplazamiento relativo entre el tubo de inscrcion (6) y el émbolo (2).

Por el contrario, en D2, sdlo el tubo es desplazado por la corredera. A su vez, en D1 la funcion
del tubo es diferente a la de envainar el DIU, pues sirve como medio auxiliar para graduar la

profundidad de insercidn del ¢émbolo.

En este sentido, la Reivindicacion 1 reclama una conexion de la parte rotativa (19) con el émbolo
(2) y la corredera (5) de modo que el émbolo (2) y ¢l tubo de insercion (6) se mueven a lo largo
del ¢je longitudinal del instrumento de insercién en sentidos opuestos cuando se mueve la
corredera (5). Siendo la anterior, una caracteristica esencial del instrumento reivindicado, que le
confiere novedad respecto del arte previo citado y que se encuentra debidamente descrito y

soportado en la memoria descriptiva (ver, p.¢j., la pagina 29, renglones 16 a 18).

Cabe sefialar que tal conexion funcional de la parte rotativa (19) con el émbolo (2) y la corredera
(5) puede realizarse de maneras diversas al alcance de la persona versada en la materia, de modo
que definir dicha caracteristica de otro modo implicaria introducir limitaciones imustificadas al

alcance de proteccion.

iii)  Finalmente, vale la pena resaltar que para fundamentar una afectacion

vélida contra la novedad de una invencion, el arte previo debe divulgar explicitamente todas y

cada una de las caracteristicas dc la invencién.! Es mds, cl Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha

determinado que para cstablecer una objecion valida contra la novedad, ia divulgacién del arte

previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda

usar dicha informacion para reproducir v explotar la invencién.? En consecuencia con lo anterior,

! Manual Andino de Patentes. (2004). Seceidn 9.4. {(disponible en
hitp://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf).

? Proceso 06-1P-89 (http:/fintranet.comunidadandina.org/Documenios/Procesos/209-112-2005.doc); ¥ Proceso 36-1P-
2004 (http://www.nolincl.coin.co/scrverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04 htm)
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D1 y D2 no anticipan la materia reivindicada en la presente invencion, con lo cual se cumple con

el requisito de novedad establecido por la Decision 486.

I:n conclusidn, la materia reclamada en ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto es clara y
puede ser diferenciada del arte previo citado, por cllo, la materia reivindicada entrafia no solo

materia novedosa sino también inventiva respecto a lo divutgado por el arte previo citado.

4, Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesién de la

patente.

Alcntamente,

CARLOS R. OLARTI:
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74295

Anexos: Capitulo Reivindicatorio Modificado.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un instrumento de insercidn para un sistema intrauterino, que comprende:
- un mango (3) que tiene una abertura longitudinal (8) en un primer extremo cuyo gje
longitudinal es paralelo al eje longitudinal del instrumento de insercion;
- una corredera desplazable (5) localizada en dicha abertura longitudinal (8);
- un émbolo (2);
- un tubo de insercién (6) localizado alrededor del émbolo (2) y que tiene un extremo unido
a la corredera (5);
- un medio de fijacién para fijar de manera reversible el sistema intrauterino con relacion al
émbolo (2), a través de una cuerda de remocidn del sistema intrauteril;;o, donde dicho medio dec
fijacién esta unido al émbolo y puede ser controlado al menos por una parte o una extensién de la
corredera (5), del tubo de insercién (6) y/o del mango (8);

caraclerizado porque el émbolo (2) es mévil relativo al mango y el instrumento de
insercion también comprende un medio para efectuar el movimiento (18) que comprende una
parte rotativa (19) que puede rotar alrededor de un eje de rotacion que es perpendicular al eje
longitudinal del instrumento de insercion, donde la parte rotativa (19) est4 conectada de manera
{funcional con el ¢mbolo (2) y con la corredera (5) de modo tal que, al moverse la corredera (5) el
¢mbolo (2) y el tubo de insercion (6) se mueven a lo largo del eje longitudinal de! instrumento de

insercion en sentidos opuestos.

2, Un instrumento de insercion de acuerdo con la Reivindicacion 1, caracterizado porque:

la corredera (5) comprende una parte longitudinal (20),

- ¢l medio para efeciuar el movimiento (18) comprende una parte que puede desplazarse de
manera longitudinal (21), que es esencialmente paralela a la parte longitudinal precedente (20), y
- la parte longitudinal (20) y la parte que puede desplazarse de manera longitudinal (21)

estan concctadas de manera funcional con la parte rotativa (19).

3. Un instrumento de insercidn de acuerdo con la Reivindicacion 1 0 2, caracterizado porque
la parte tongitudinal (20) y/o la parte que puede desplazarse de manera longitudinal (21) toma la

forma de un canal dentado y la parte rotativa (19) toma la forma de una rueda dentada.

4, Un instrumento de insercion de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1; 2 6 3,
caracterizado porque un primer extremo (8a) de la abertura (8) y un primer extremo (5a) de la
corredera (5) forman un primer par de elementos de detencidén, y porque un segundo extremo

(8b) de la abertura (8) y un segundo extremo (5b) de la corredera (5) forman un segundo par de
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clementos de detencién.,
5. Un conjunto de elementos que comprende un sistema intrauterino y un instrumento de

insereion de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-4.
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