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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 10139 notificado por
fijacion en lista el 01 de Septiembre de 2015.

2. Mediante memorial del 25 de Noviembre de 2015 se solicitd oportunamente plazo
para responder la accién oficial No. 10139.

o Mediante oficio No. 10139 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a_la claridad del pliego
reivindicatorio, a la falta de unidad de invencién, a la novedad de las reivindicaciones 1. 3
y 7 a9 en vista del documento D1: US6071498, v a la novedad de las reivindicaciones 1.
2, 5y 6 en vista del documento D2: W0Q2008077623.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se
desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1. Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliaciéon de la solicitud inicial, me
permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

e La reivindicacion 1 ha sido modificada para incluir la materia de las
reivindicaciones 3 y 4. Asi, la reivindicacién 4 ha sido eliminada.
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e Las reivindicaciones 1 y 10 fueron modificadas para corregir la traduccién de la
misma, de manera que se han eliminado la palabra uso.

» Las reivindicaciones 1, 7, 8, 10, y 11 se han modificado para eliminar la expresién
“al menos”.

» Se ha modificado la reivindicacion 3 de forma que se ha eliminado el conector “0” y
se ha mantenido la modalidad preferida que contiene el conector "y". Por lo tanto,
se ha incluido una nueva reivindicacion 4 que incluye la modalidad preferida con el
conector “0”".

e Las reivindicaciones 9 y 12 han sido modificadas para eliminar la expresién “la
camara de valvula (15)" y se reemplazé por “el miembro de apoyo estructural
principal”.

Asi, las reivindicaciones son ahora muy claras y precisas en el momento de
sefalar la naturaleza de la invencion reivindicada y es evidente que las caracteristicas
técnicas esenciales de la invencion estan establecidas.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la
claridad y concisién del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se
solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo
analisis de patentabilidad.

4.2, Argumentos con respecto a la falta claridad del Pliego Reivindicatorio

4.21 En primer lugar, con respecto a la objecion formulada hacia las reivindicaciones 1,
5, 6, 10 y 12 por contener resultados a alcanzar y/o funcionalidades, mi representada
manifiesta respetuosamente su desacuerdo por las siguientes razones:

En primer lugar, es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir
resultados a alcanzar y/o funcionalidades de la invencidn, no corresponden a resultados o
funcionalidades, sino a caracteristicas técnicas funcionales de la invencion, que en este
caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la
invencion y pueda determinar adecuadamente la configuracion entre los elementos para
que la invencion funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona
normalmente versada en la materia pueda reproducir la invencion.

Con respecto a lo anterior, la “GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE
PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD’ de su Despacho enuncia:

“Las caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman las
invenciones, descritos en términos de su uso o su funcién. No definen la invencién,
pero explican la relacion que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales
(...) Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales
cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio
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el funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacién entre estos’
(Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que
deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del
oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la
invencion.

4.2.2 En vista de la objecién elevada hacia el términc “medio” de las reivindicaciones 1,
7, 10 y 12, mi representada pone de presente su desacuerdo debido a que dentro de las
reivindicaciones se encuentra la palabra medio no se encuentra mencionada de manera
independiente. La palabra medio puede ser objetada cuando se menciona un elemento de
un producto unicamente con dicha palabra, pero por el contrario, en la presente solicitud
la palabra medio se encuentra acompanada de la definicion, por ejemplo, medio de
medicion u medio de desintegracion de polvo. Por lo tanto, una persona versada en la
materia sabria a qué se refiere cada una ella, pues no se puede leer o analizar de forma
independiente sino como un todo. Ademas, dichas expresiones son bien conocidas en el
campo de la técnica. Adicionalmente, la expresion “medio de desintegracion de polvo” se
encuentra bien definido en la descripcion de la presente invencién en la pagina 10, lineas
21 a 26. Asi mismo, la expresiéon “medio de medicién™ se encuentra bien definido en la
descripcion de la presente invencion en la pagina 10, lineas 4 a 5. En consecuencia, la
invencién de la presente solicitud puede ser reproducida o ejecutada por una persona
versada en la técnica.

4.2.3 Con respecto a la objecion realizada hacia las expresiones “dispositivo de
activacion” y “un mecanismo de transporte”, al igual que los argumentos proporcionados
en el punto 4.2.2, dichos fragmentos son claros para una persona del oficio normalmente
versada en la materia, pues son bien conocidos en el campo de la invencion. Igualmente,
la expresion “dispositivo de activacion” se encuentra bien definido en la descripcion de la
presente invencion en la pagina 10, lineas 13 a 20. Ademas, el fragmento “un mecanismo
de transporte” se encuentra bien definido en la descripcion de la presente invencion en la
pagina 10, lineas 5 a 8. En consecuencia, la invencion de la presente solicitud puede ser
reproducida o ejecutada por una persona versada en la técnica.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la
claridad y concision del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se
solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo
analisis de patentabilidad.

4.3 Argumentos a favor de la falta de Unidad de Invencidn

El articulo 25 de la Decision 486, hace referencia a:
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“Articulo 25.-La solicitud de patente solo podra comprender una invencion o un
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un inico

conceplo inventivo.”

A este respecto, es muy importante sefalar amablemente a su Despacho que las
caracteristicas técnicas esenciales de las reivindicaciones 1 y 10 tienen un efecto a
alcanzar un umbral de activacion inferior y definido, el cual ultimamente resulta en un flujo
volumeétrico mas constante durante la inhalacion.

Por lo tanto, las reivindicaciones 1 y 10 son soluciones alternativas a un problema
comun y en consecuencia, el requisito de unidad de invencidn es superado.

4.4 Argumentos a favor de la falta de Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

‘Articulo 16: Una invencion se considerard nueva cuando no esté comprendida en
el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita w oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la

solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

La novedad de una invencién se evalla a través de la comparaciéon uno a uno de
sus caracteristicas esenciales. De este modo, una invencién puede ser objetada por
novedad cuando sus caracteristicas esenciales son exactamente iguales a las de un
antecedente que represente el estado de la técnica conocide al momento de presentar la
solicitud. Por lo tanto en caso que lleque a existir al menos una diferencia en dicha
comparacioén, se afirma que la invencién SI cumple con el requisito de novedad.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo vy
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la
novedad, con base en |a siguiente informacion:

A este respecto, en primer lugar mi representada sefala que la reivindicacion 1 tal
como fue modificada divulga lo siguiente:

- EI'miembro de disparo comprende una superficie de leva;

- La palanca de dosificacion (6) engrana con dicha superficie de leva
tangencialmente en dicha posicién de inhalacion bloqueada;

- El gancho de sujecién (23) comprende una superficie de contacto plana que hace
contacto lineal con la superficie de leva en la posicion de inhalacion.

De esta forma, la reivindicacion 1 presenta un umbral de activacion inferior y
definido, el cual dltimamente resulta en un flujo velumétrico mas constante durante la
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inhalacion. Esta caracteristica corresponde a una caracteristica funcional de la presente
invencion, que le proporciona novedad a la presente invencion en vista de los
documentos D1y D2, pues ninguno de ellos divulga dicha caracteristica funcional.

Asi las cosas, con respecto a lo anterior es preciso mencionar que de acuerdo a
las disposiciones de la “GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho es preciso aclarar que, aunque
el numeral 2.6.5.4 establezca que “Las caracteristicas técnicas funcionales (...) No definen
la invencién, pero explican la relacion que hay entre sus diversas caracteristicas
estructurales”, subsecuentemente se establecen los casos en los que la disposicién
anterior no aplica, como se explica a continuacion.

El numeral 2.6.5.15 establece que:

“Cuando la reivindicacién menciona un elemento en relacién con su funcion, sin
precisar la estructura, se considera que tal reivindicacion se refiere a todo
elemento que permita cumplir la funcién, salvo que ese elemento se precise en la
reivindicacion.

Por ejemplo, si una reivindicacion trata de una vélvula que permite reducir el
movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicacion
comprende la valvula segun se caracteriza en la reivindicacion, y no todos los
medios que permitan reducir el movimiento de un fluido”.

Puede notarse entonces que un elemento que ha sido definido correctamente a
través de una caracteristica esencial y su funcién debe ser considerado segun se
caracteriza en la reivindicacién, es decir, teniendo en cuenta su funcién en el momento de
compararla con el estado del arte.

Por otro lado, el numeral 2.6.7.3 establece que:

‘En términos generales, una caracteristica de funcion o efecto, no es permitida
para definir la invencién. Solo sera permitida cuando no pueda ser definida la
caracteristica técnica, por una caracteristica estructural y cuando ademés la
funcion pueda ser verificada por experimentos divuigados en la descripcion, o
mediante medios corrientes en el campo técnico de fa invencién”.

En este caso se puede notar claramente que una caracteristica funcional debe ser
considerada una caracteristica técnica esencial cuando ésta representa el Unico medio

para definir la invencion, y cuando ésta se pueda verificar mediante medios corrientes en
el campo técnico.

Este es especificamente el caso de ia presente solicitud, ya que la invencién no
puede ser definida mediante sus caracteristicas estructurales y las funciones definidas en
las reivindicaciones hacen parte de la invencién para que asi cualquier persona
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medianamente versada en la materia sea capaz de implementar en un dispositivo de
inhalacion para farmacos en polvo.

En conclusién de todos los argumentos anteriores, las caracteristicas funcionales
de la presente invencion son las caracteristicas que definen la invencion y por lo tanto,
deben ser consideradas como caracteristicas técnicas esenciales en la comparacion con
el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones de la
presente invencion.

De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la
presente invencion toda vez que es claro que los documentos D1 y D2 no anticipan como
un todo las caracteristicas técnicas esenciales del dispositivo objeto de proteccion tal
como se encuentra reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invencion de la
presente solicitud de patente es novedosa sobre los documentos del estado de |a técnica
D1y D2 citado por el Examinador.

4.5 Conclusion

Por todo lo anterior, los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades validas
capaces de afectar la novedad de la invencion de la presente solicitud. Por lo tanto,
consideramos que el Examinador esta pasando por alto que una sola diferencia con
respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo.
Ademas, esta excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el
problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente
invencion no resulta de la mera extrapolacion de las ensefianzas del arte previo, como se
afirma. Se esta desconociendo el mérito investigativo empleado y que esta aportando una
ventaja al arte previo.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamcs al Examinador que la patente no podréa ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 10139,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accién oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

De otro lado, respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del
pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la
proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar



una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la presente solicitud,
beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

6. Anexos

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones

Senor Director,
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de inhalacion para farmacos en polvo a ser recibidos por un

paciente mediante una corriente de aire producida por inhalacion que
comprende un depodsito para polvo, un medio de medicién para medir
repetidamente una dosis de polvo del depdsito, un mecanismo de
transporte para mover dicho medio de medicién desde una posicion de
cargado para recibir una dosis de polvo a una posicion de vaciado para
liberar dicha dosis de polvo en un canal para polvo, un dispositivo de
activacion para operacién manual por parte del paciente, estando dicho
dispositivo de activacion conectado operativamente a dicho mecanismo de
transporte de modo que tras la operacion se mide una sola dosis de polvo,
comprendiendo dicho dispositivo de activacion un boton de dosificacion (5)
que actua en dicho mecanismo de transporte cuando se presiona por parte
del paciente, comprendiendo dicho mecanismo de trasporte una palanca de
dosificacion (6) que actua en dicho medio de medicion, en donde dicha
palanca de dosificacion (6) se bloquea en la posicion de inhalacién de dicho
medio de medicion después de que se acciona dicho botdn de dosificacion
(5) por parte del usuario, en donde dicha palanca de dosificacion (6) en la
posicion de inhalaciéon engrana con un miembro de disparo y se puede
liberar mediante el accionamiento de un miembro de disparo, en donde la
palanca de dosificacién (6) comprende un gancho de dosificacion (23)
caracterizado porque el miembro de disparo comprende una superficie de
leva y que la palanca de dosificacion (6) engrana con dicha superficie de
leva tangencialmente en dicha posiciéon de inhalacion bloqueada, y
caracterizada ademas porque el gancho de sujecion (23) comprende una
superficie de contacto plana que hace contacto lineal con la superficie de
leva en la posicion de inhalacion.

. Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con la reivindicacion 1,
caracterizado porque dicho miembro de disparo comprende una valvula
operada por inhalaciéon en un ducto de aire (9) que se comunica con dicho
canal para polvo.

. Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el gancho de sujecion
(23) engrana detras y debajo de dicha superficie de leva en la posicién de
inhalacion.

. Un dispositivo de inhalacién de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque et gancho de sujecién
(23) engrana detras o debajo de dicha superficie de leva en la posicion de
inhalacion.

. Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el disparo de la palanca
de dosificacion (6) se logra mediante un movimiento giratorio de Ia
superficie de leva.

. Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque dicha valvula operada
por inhalacion incluye una solapa (22a) que realiza un movimiento giratorio
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tras la inhalacion, proporcionandose dicha superficie de leva en la solapa
(22a) o en un eje giratorio (22b) de la solapa (22a).

7. Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones precedentes que comprende ademas un medio de
desintegracion de polvo, en donde dicho medio de medicion y dicho
mecanismo de transporte estan dispuestos dentro de un compartimiento
dosificador y dicho medio de desintegracién esta dispuesto en un
compartimiento de descarga en polvo, y en donde dicho compartimiento
dosificador esta sellado contra dicho compartimiento de descarga de polvo.

8. Un dispositivo de inhalaciéon de acuerdo con la reivindicacion 7, que
comprende un miembro de apoyo estructural principal que define una
camara de valvula (15) asi como un apoyo para una carcasa que incluye
dos recubrimientos (12, 13).

9. Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con la reivindicacion 8,
caracterizado porque el miembro de apoyo estructural principal esta sellado
contra la carcasa de modo que define dicho compartimiento dosificador y
dicho compartimiento de descarga de polvo.

10.Un dispositivo de inhalacion para farmacos en polvo a ser recibidos por un
paciente mediante una corriente de aire, que comprende un depdsito para
polvo, un medio de medicién para medir repetidamente una dosis de polvo
del depdsito, un mecanismo de transporte para mover dicho medio de
medicion desde una posicién de cargado para recibir una dosis de polvo a
una posicién de vaciado para liberar dicha dosis de polvo en un canal para
polvo, un dispositivo de activacion para la operacién manual por parte del
paciente, estando dicho dispositivo de activacién conectado operativamente
a dicho mecanismo de transporte de modo que tras la operacion se mide
una sola dosis de polvo, comprendiendo dicho dispositivo de activacion un
boton de dosificacion (5) que actia en dicho mecanismo de transporte
cuando se presiona por parte del paciente, comprendiendo ademas el
dispositivo de inhalacion un medio de desintegracién de polvo,
caracterizado porque dicho medio de medicién y dicho mecanismo de
transporte estan dispuestos dentro de un compartimiento dosificador v
dicho medio de desintegracion estd dispuesto en un compartimiento de
descarga de polvo, y en donde dicho compartimiento dosificador esta
sellado contra dicho compartimiento de descarga de polvo.

11.Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con la reivindicacién 10, que
comprende ademas un miembro de apoyo estructural principal que define
una camara de valvula (15) asi como un apoyo para una carcasa que
incluye dos recubrimientos (12, 13).

12.Un dispositivo de inhalacion de acuerdo con la reivindicacion 11,
caracterizado porque el miembro de apoyo estructural principal esta sellado
contra la carcasa de modo que define dicho compartimiento dosificador y
dicho compartimiento de descarga de polvo.
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