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

Re: Expediente No. 07.028.603
Solicitud de patente a nombre de ZAMBON S.P.A.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie de
mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de
Ja sociedad ZAMBON S.P.A., solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al
oficio No. 6721 notificado por fijacién en lista el 25 de abril de 2012 y mediante
memorial radicado el 19 de julio de 2012 se solicité prorroga de 30 dias para dar
respuesta, por lo que me encuentro dentro del término para hacerlo. De esta manera,
me permito manifestar:

1 Con fundamento en la facultad que confiete el articulo 34 de la Decision 486
al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trimite,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatotio, el cual consta de 9
reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado anteriormente.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el dnimo
de superar las objeciones planteadas pot el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador indica que el pliego reivindicatorio no es claro porque no define
concretamente todas las caracteristicas técnicas de la invencidn, y que especificamente
porque el dispositivo de nebulizacién y sus componentes técnicos no se incluyen en el
pliego reivindicatorio. A este respecto, es deseo del solicitante llamar la atencién del
Examinador que el dispositivo de nebulizacién es parte de la presente invencion; sin
embargo, cabe aclarar quela esencia de la presente invencién no radica en el mismo y
por lo tanto no es considerado necesario incluir caracteristicas técnicas adicionales ocn
respecto al dispositivo de nebulizacién, debido a que cualquier dispositivo de
nebulizacién puede estar involucrado.

Teniendo en cuenta lo anterior y reiterando que el dispositivo de nebulizacién no
corresponde a la esencia de la invencién, como si lo son las demds caracteristicas
técnicas reveladas en el pliego reivindicatotio, solicitamos se tenga pot supetada esta
objecién.
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De otro lado, deseamos poner de presente que las reivindicaciones 3, 4 y 11 no han
sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio. Con respecto a las reivindicaciones 2y
11, ahora reivindicaciones 2 y 9, es deseo del solicitante se tenga en cuenta que las
mismas comptenden catactetisticas técnicas esenciales de la invencion como
caracteristicas funcionales que ayudan a la petsona versada en la materia a comprender
la misma.

En consecuencia, con respecto 2 la objecién hecha a las reivindicaciones 2 y 9,
consideramos que el nuevo pliego reivindicatorio revela claramente caractetisticas que
corresponden a caractetisticas que aclaran la funcionalidad de los elementos técnicos
del aparato reivindicado. De esta manera, deseamos hacer referencia a lo indicado en el
INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD emitido pot la Oficina de Patentes, en
donde se afirma lo siguiente:

Caracteristicas técnicas funcionales:

Las caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones,
descritos en términos de su uso o su funcion. No definen la invencion, pero explican la
relacion que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales. Por giemplo: aparato que
tiene, ademds un “elemento para medir la presion”.

Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales cuando para la
persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los
elementos caracteristicos y la relacién entre estos. Por ejemplo: (Lo subrayado son
caracteristicas funcionales):

1. Sacacorchos, caracterigado por estar compuesto de un cuerpo principal o palanca (1), en
cuya parte intermedia se sitha una rosca helicoidal o tirabuzin (3) abatible mediante un gje
de sujecion (2), y en el exctremo de este cuerpo principal existe otro ge (7) por el que bascula
un brazo acanalado (8) acabado en forma de convexca (17) para servir de punto de apoyo al
cuello de la botella y que posee en los laterales y enfrentados entre si unas ranuras (12) por
las que se deslizan las prolongaciones establecidas a tal efecto del citado ge (7).

Por otro lado, las reivindicaciones pueden inclusr caracteristicas estructurales y funcionales
cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia sea obvio el
Juncionamiento de los elementos caracteristicos y la relacion entre estos. Por ejemplo:

1. Una composicion farmacéutica estable que comprende un derivado de azetidina: N {1 [bis
(4-clorofenil) metil] asetidin-3-il} N- (3,5-difluorofenil) metilsulfonamida, en un sistema
que comprende un surfactante hidrdfilo no ibnico capag, de solubilizar el derivado de agetidina
y capag de causar la_formacion de un sistema coloidal y un segundo excipiente lipofilico
estabiligante de la formulacion.

Como se aclard antes, los dos casos son situaciones diferentes, como se observa en los ejemplos.
En ¢l primer caso es obligatorio y en el segundo es opcional, de acuerdo con lo sigusente:
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Casos en que las caracteristicas funcionales:
Deben incluirse Cuando para el experto en la materia no sea obvio el
funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacion
entre estos

Pueden incluirse para el experto en la materia sea obvio el funcionamiento de
los elementos caracteristicos y la relacién entre estos

Asi las cosas, si bien es cierto que los usos no son patentables de acuerdo con la
legislaciéon vigente en Colombia, deseamos se tenga en cuenta que las catacteristicas
reveladas en el nuevo pliego reivindicatorio deben ser aceptadas ya que las nuevas
reivindicaciones contienen los elementos que comprenden el aparato de la invencion,
asi como las caractetisticas estructurales del mismo, en conjunto con la aclaracién de la
funcién de algunos de los clementos del equipo, debido a que para el expetto en la
matetia no setia obvio el funcionamiento de algunos de los elementos caracteristicos de
la invencidn.

Por consiguiente, se considera que con las modificaciones efectuadas y con las
aclaraciones anteriores, se deben tener por superadas las objeciones formuladas con
base al no cumplimiento de las disposiciones del articulo 30.

3. Con fundamento en la facultad que confiere el atticulo 35 de la Decisién 486 al
solicitante para convertit en cualquier momento del trimite la solicitud por el presente
solicito convertir la solicitud de patente de invencién de la referencia a solicitud de
modelo de utilidad.

Cabe aclarar que el articulo 81 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina establece “Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién
o disposicién de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u
otto objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que le incorpore o que le
proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia. Los modelos
de utilidad se protegeran mediante patentes.”

Basandose en las disposiciones del citado articulo el solicitante ha decidido requerir un
cambio de modalidad de proteccién toda vez que el objeto reivindicado en esta
solicitud cumple con los parametros establecidos para ser considerado un modelo de
utilidad, puesto que presenta una nueva configuracién y disposicion.

En este orden de ideas, considerando que el requisito de novedad de la presente
solicitud no fue objetado por el Sefior Examinadot, y teniendo en cuenta que solo se
objetaba el nivel inventivo de la misma, no queda duda de la evidencia de que la
invencién es nueva y encaja dentro de la definicion de modelo de utilidad, se solicita
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respetuosamente a la Oficina de Patentes Colombiana retirar todas las objeciones y
conceder la presente solicitud.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciatse en telacién 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 interpretacién de los articulos 45 de la Decisién 486 -el
cual otorga la facultad al examinador para emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del
Cédigo Contencioso Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los
interesados para excresar sus opiniones, y con base en las pruehas 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 ¢l caso”, respectivamente (el subrayado es nuestro).
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REIVINDICACIONES

Un aparato para aerosol (1) que comprende un dispositivo
nebulizador (2), una méascara (3) que recibe una sustancia en
estado sol del dispositivo nebulizador (2), y también comprende
un dispositivo de visualizacién (4) que muestra una secuencia
de imagenes a un‘paciente mientras él1 o ella estéd usando el
aparato (1), caracterizado porgque dicho aparato para aerosol
(1) comprende un contenedor en forma de caja (5) que tiene un
fondo cerrado, paredes laterales y una tapa (51), en donde 1la
tapa (51) se encuentra unida a una pared lateral del contenedor
(5) con una bisagra, en donde la tapa (51) aloja el dispositivo

de visualizacidén (4).

Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicacién 1,
caracterizado porque la tapa es inclinada con respecto al fondo
cerrado, en donde 1la inclinacién de 1la tapa se calcula
dependiendo de la méscara de inhalacién de modo que se obtiene
la mejor visién de las imagenes mostradas en el dispositivo de
visualizacién (4) cuando la cara del paciente es mantenida

apropiadamente en contacto con al mascara.

Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicacién 1,
caracterizado porque dicho dispositivo de visualizacidén (4)

comprende un reproductor de medio magnético u bptico.

Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicacién 1,
caracterizado porque dicho dispositivo de visualizacidén (4)
comprende un reproductor de disco versadtil digital (DVD) o un

monitor de un computador personal.



Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado  porque dicho
dispositivo de visualizacién (4) comprende una pantalla o
monitor que comprende una pantalla de cristal liquido, LCD, o©

una pantalla de plasma.

Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicacidén 4 o 5,
caracterizado porque dicho dispositivo de visualizacidén (4) es

del tipo de carga lateral de los discos versatiles digitales

(DVD) .
Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicho

dispositivo de visualizacién comprende medios para emitir

sonidos asociados con las imagenes mostradas.

Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicacién 1,
caracterizado porque dicha tapa estd provista con una ranura
gue tiene dimensiones que permiten la introduccién del

dispositivo de visualizacién dentro de ésta.

Un aparato (1) de acuerdo cen cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicho
dispositivo de visualizacién (4) puede ser separado del aparato

(1) de modo que es pdsible usarlos separadamente.



