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Re:  Expediente No. 13-124.623
Solicitud de patente a nombre de DEPUY SYNTHES PRODUCTS,
| ) I

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparcce al pie de mi
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-33, piso 6, obrando como apoderada
sustituta de acuerdo con la susttucion adjunta de la sociedad DEPUY
SYNTHES PRODUCTS, LLC, domiciliada en Estados Unidos de América,
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oticio No. 5215
notificado por fijacion en lista ¢l 19 de mayo de 2015, relacionado con concepto
té¢cnico de fondo, me permito manifestar:

3 Con fundamento en la facultad que confiere ¢l articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier
momento del tramite, presento junto con este memorial nuevo capitulo
reivindicatorio, el cual consta de 10 reivindicaciones y reemplaza
completamente el capitulo presentado anteriormente.

2. Excepcion a la patentabilidad

in dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han
chiminado las reivindicaciones 14 a 20 que hacfan referencia a un mérodo
terapcutico para ¢l tratamiento humano, por tanto sc ve superada - esta
objecion.

3. Claridad

3.1 Como primera medida, se modificaron las antiguas reivindicaciones 1, 7 y
IT (nuevas reivindicaciones 1, 6 v 9), en donde se incluveron las
caracteristicas de las antguas reivindicaciones 2. 8 v 12 con ¢l fin de dar
claridad a la presente invencion.

3.2 Se climinaron las expresiones referidas a efectos téenicos v oresultados a
alcanzar de acuerdo con las sugerencias del senor examinador.
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3.3 Sc eliminaron los términos “al menos”, “relajada” v “priacticamente” del
capitulo reivindicatorio,

3.4 Sc redactd nuevamente la reivindicacion 11 (nueva  reivindicacion 9)
definiéndola como un sistema para administrar fluidos.

3.5 Se incluyeron los nimeros de referencia de los clementos que conforman
la presente invencion de  acuerdo con  las sugerenctas  del  senor
examinador.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicirud v se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad v novedad planteadas por ¢l senor
examinador en su concepto téenico.

Fn consccuencia, nos pcrmit_imus informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 10
se ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486.

[En cuanto al nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se¢ adjunta rasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que ¢l nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menor nimero de cliusulas que ¢l originalmente
presentado y en esencia es el mismo objeto pero mas limitado.

4. Novedad y Nivel Inventivo

[l senor examinador cestablece en su concepto reenico que las antiguas
retvindicaciones 1 a 6 carccen de novedad a la luz de los documentos US
2008/091170 (D1) v US 5,180,387 D2

Por oto lado, ¢l senor examinador establece en su concepro réenico que las
antiguas reivindicaciones 7 a 13 carecen de nivel inventivo a la luz del documento
US 2008/091170 (ID1) v las antiguas reivindicaciones 7 v 11 US 5,180,387 (D2).

En este sentido, me permiro decir que ¢l articulo 16 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina establece que la tnvencion se considera nueva
cuando no estd comprendida en ¢l estado de la téenica. Si de acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la invencion no se considera como nueva si
estd “comprendida”™ en el estado de la téenica, dicha norma sc estd refiriendo,
naturalmente, a la wralidad del invento v no a alguno o a alpunos de los
componentes. Para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELLA. ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos

CXISTCNTeS que son aplicables al proceso industrial” como define ¢l estado de la
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téenica ¢l Tribunal de jusucia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89,
sentencia de 31 de ocrubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del T'ribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, ‘Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994,
pagina 60). '

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para
desvirtuar la novedad fuesen clertas, seria forzoso que se demostrara que la
mvencion de mi mandante esté¢ comprendida en el estado de la téenica de forma
TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las  nuevas
reivindicaciones.

‘Ahora bien, con respecto al nivel inventivo, me permito decir que ¢l articulo 18
de la Decision 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invencion,
establece que “Se considerard qute itna invencion tiene nivel inventivo, si para iia persona del
oficio normalmiente versada en la nwateria téicnica correspondiente, esa invencion no hubiese

resitltado obvia ni se hubiese derivada de manera evidente del estado de fa ticiica” .

Lo anterior significa que el andlisis de nivel inventvo NO es una comparacion de
los objetos de las anterionidades v la solicitud en estudio. El andlisis de nivel
inventivo debe demostrar la obviedad de la invencion v establecer como ésta no

contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en
cucnta que se hace necesario demostrar que la invencion analizada carece de

nivel inventivo v hubiese sido obvia pata una persona versada en la materia.

Tentendo en cuenta lo anterior, e¢s deseo de la solicitante  manifestar
respetuosamente que las modificaciones realizadas al capitulo renvindicatorio
posee caracteristicas téenicas que no se encuentran divulgadas en ninguna de las
referencias citadas en la Accidn Oficial que s¢ contesta, De acuerdo con lo
anterior, ni D1 n1 D2 contienen todas y cada una de las caracteristcas téenicas de
la presente invencion.

Por lo tanto, ¢s desco de la Solicitante indicar que de acucrdo a lo CXpUCsto
anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones son
novedosas ¢ mventivas sobre las referencias citadas por eksenor examinador ya
que ninguna de ellas menciona cada uno de los elementos reclamados. Iin
consecuencia, se solicita resperuosamente retrar el rechazo realizado a la presente
INVencion.

Iin este senddo, v siguiendo ¢l Manual Andino de Patentes, la presente invencion
tal v como sc encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 10, tene
diferencias con el esrado del arte ¢ implicd un nivel inventivo durante su
desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva seeun las
disposiciones de los articulos 16 v 18 de la Decision 486.
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B Conclusiones

abiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos s¢ conceda el privilegio de patente de invencion a la
solicitud en cstudio o si el senor examinador considera que subsisten razones
para objetar la presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos y razones que sustenten su objecién con ¢l fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
nterpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -¢l cual otorga la facultad al
examinador para emitir los examenes de fondo-, 35 v 539 del Codigo Contencioso
Administrativo que senala que: “babiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibiles, se tomard la decision
qite sera motivada al menos en forma swmaria si afecta a particnlares” v “(..) debera proferirse
la decision definitiva. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de

conveniencia si es el caso”, respectivamente (Fl subrayvado es nuestro).

F'n consecucencia, solicitamos a esc c]t:spachn pronunciarsce en relacion con todos
los argumentos presentados en cste memorial dando estricta aplicacion  al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Nactonal

Senor Superintendente,

AROLINA DAZ VO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificacionesi'clarkemodet.com.co
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P-3769

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREAXCIONES
E. & L3,

Re:  Expediente No. 13-124.623
Solicitud de patente a nombre de DEPUY SYNTHES PRODUCTS, LL.C

RESPUESTA ACCION OFICIAL

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparéce al pie de mi
firma, domiciliada en Bogotd, atentamente informo a usted que sustituyo
el poder con que obro, a la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO,
domiciliada en Bogota, identificada con la Cédula de Ciudadania
N0.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional
No.TP-141563 del CS], con las mismas facultades que me fueron
conferidas para este caso.

Muy atentamente,
“SHVANA MARIA LOPEZ DIAZ

C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CS]

Acepto sustitucion

. () (\/\\
CAROLINA DAZA TALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
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ANEXO

Nuevo capitulo retvindicatorio
Sustitucion de poder conferida a mi favor por la apoderada

principal SITAVANA MARLA LOPEZ.
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REIVINDICACIONES

1. Un primer scoporte de curvatura de catéter

(10) , gue comprende:
una estructuras (12) alargada gue tiene un extremo distal

(24) y un extremo proximal (22), la estructura se forma con
una primera curva en una primera ccnfiguracién curvada;

dos elementos de acoplaniento (14, 16) se conectan a la
estructura {(12); <cazda uno de los elementos de acoplamiento

14y T8) unldes 2 una superficie externa de un catéter .y

las estructura =e forma de un magerial bi

elastice, en donde el material biocompatible eldstice, &s una

aleacidn de nitinol.
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El soporze de catéter (109
reivindicacisdon A I donde unao de leos elementos de
acoplamiento se forma préacticamente como un anille circular

(14 16) .
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scporte de catéter (10) de acuerde con 1la
reivindicaciodn Ly en  donde uno de los elementes  de
acoplamiento se forma come un miembre del tipe C.

4. EL soparte de catéter (11 ae acuaerdo con la
reivindicacidn i en donde uno de los elementos de
acoplamiento (14, 16) se forma como una continuacidn de la

gegrLruecura.
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cateter (10) excepto gue el sequndo soporte de catéter (30)
tiene una segunda curva en una segunda configuracién
curvada; la segunda curva es diferente que la primera curva.
€. Una unidad de catétsr (80) para la administracidn de
fluidos adecuade para la implantacién en un .ventriculo en un
cerebro de un paciente; la unidad comprende:

un cateter (B2) con un vastago alargade gqgue tiene un

extremo distal (24) y un extremo proximal (2Z2), el vastago
define un lumen (84) qgue se extiende a través de este,

ademas, el wvistago gue define una pluraslidad de aberturas
(90) para la administracidn de fluides a lg large de una
porcion distal (82) del vastago, las aberturas (30) para la
administracién de fluides estdn en comunicacién centinua con
el lumen (84} ¥

un soporte de curvatura de catéter unideo a la porcidn

distal (92) del vastago; el soporte tiene una estructura (12)

alargada con extremo distal (24) y un extremc proximal (22),
la. estructura (12) se forma con uwuha curva en una

configuracidn curveda y dos elementos de acoplamiento (14,

le) conectados & 1a estructura (127, cada elementc de
acoplamiente {14, 18} unidoe a una superficie externa del

CATEBLEL;

g

la estructura se forma de un material bilocompatible,

elastico, en dende el material biocompatible eldstico,; es una
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. La unidad e catéter de acuerdo con la

reivindicacidén &, en donde uno de leos elementos de

acoplamiento (14, 16) se forma como un anillo circular.
B. La unidad de catéter (80) de acuerdo =islg la

reivindicacidén &, er. donde unoc @ ds elementecs de

¥
W

§

acoplamiento (14, 16) se forma como una continuacién de 1la
estructura.
9. Un sistema para administrar fluidos; que comprende:

un catéter (82) con un wvastage alargade que tiene wun
extremo distal (24) y un extremo proximal (22), el wastago
define un lumen (B4} gque s& extiende, a través de este; el
vastago define, .ademas, una pluralidad de asberturas (90)
para administracién de fluidos a lo largo de una poreién
distal (92) del vastago; las aberturas (20) rara
administracién de Zfluido estdn en comunicacién continua con
el lumen (84); y

un primer (10} vy segundo (30) soporte de curvatura de
cateter unidos a la porcidén distal (82) del vdstage; cada

soporte tiene una estructura aldargada con un extremc

32) se f i

elementos de acoplamiente (14
estructura (12, 32); cada elemento de acoplamiertc unide a una
superficie externa del catéter; y la estructura (12

forma de un material biocompatible, elastice, en donde el

material biccompatible,

T

lastico, es una aleacién de nitinol;
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