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Via Nacional
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No. Solicitud Internacional PCT/US2012/040013
Fecha de Presentacion Internacional 30/05/2012

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad. No. 13-295350-00000-0000 18 de diciembre de 2013
Reivindicaciones: @ Rad. No. 13-295350-00000-0000 18 de diciembre de 2013
Dibujos: Rad. No. 13-295350-00000-0000 18 de diciembre de 2013
Prioridad: US 13/149,631 31 de mayo de 2011

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque: Esta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486). Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad
reivindicada.
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3. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendrd en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no
se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.
Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 25.

Titulo de la solicitud: “Manguito protector de punta”. (Rad. No. 13-295350-00000-0000. Folio
1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un dispositivo de catéter que
sirva como introductor y proteger la punta del conjunto de catéter al perforar el tapon de
cierre.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un conjunto de
catéter de suministro que comprende: un dispositivo de control; una funda de catéter
alargada que tiene un extremo distal y un extremo proximal conectado al dispositivo de
control; y un manguito protector de la punta bloqueado sobre la funda de catéter alargada y
deslizable sobre una longitud de la funda de catéter alargada entre una posicion de tope
proximal y una posicion de tope distal a lo largo de la funda de catéter alargada.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): A61B 17/42; A61F 6/18,6/22.

4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicacién 19 no es patentable de acuerdo con el Art citado. Debido a que
la reivindicacion 19 define “(...) colocar el manguito protector de la punta en la posicion de
tope distal; introducir el manguito protector de la punta a través de un puerto de acceso de
un sistema de histeroscopio y en un canal de trabajo del sistema de histeroscopio; avanzar
el extremo distal de la funda de catéter alargada a una posicion objetivo dentro de un lumen
del cuerpo; y desplegar el inserto en el interior del lumen del cuerpo.”. La anterior definicion
es un método quirdrgico.

Las reivindicaciones 20 a 25 definen particularidades del método quirdrgico, por lo tanto el
objeto de las reivindicaciones 20 a 25 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de la patente
Descripcién (Art 28 D486)

La descripcion hace referencia a “Essure” ® from Conceptus, Inc. of Mountain View,
California”, Pags. 5 y 16 del radicado, Rad. No. 13-295350-00000-0000, en la descripcion no
se debe hacer referencia a marcas comerciales. Por lo tanto debe corregirse la descripcion
eliminando cualquier indicacion a marcas comerciales.
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La descripcion hace referencia a “PEBAX”, Pag. 16 del radicado, Rad. No. 13-295350-
00000-0000, en la descripcion no se debe hacer referencia a marcas comerciales. Por lo
tanto debe corregirse la descripcion eliminando cualquier indicaciébn a marcas comerciales.

A lo largo de todo el capitulo descriptivo se hace referencia a pulgadas que corresponden al
sistema de unidades ingles pero en Colombia es aceptado Unicamente el Sistema
Internacional de Unidades?', por lo tanto se deben corregir todas las unidades de medida
escritas en la descripcion que no estén en el Sistema internacional de Unidades.

Reivindicaciones (Art 30 D486)

Se le requiere a la solicitante, colocar los niumeros de referencia entre paréntesis ej. (XX)
enseguida de absolutamente todos los componentes y referencias citadas en todas las

reivindicaciones tales como elementos, estructurales, superficies, formas, ubicaciones
especificas, etc., que conforman la invencion reclamada, guardando una correspondencia
entre los dibujos, el capitulo descriptivo y el capitulo reivindicatorio, asi identificar de forma
inequivoca los componentes y referencias necesarias que se definen en el capitulo
reivindicatorio.

Se requiere a la solicitante presentar las reivindicaciones, separando en forma clara el
preambulo que es la parte conocida del estado de la técnica, distinguiéndola de la parte
caracteristica de la invencibn que define una o varias caracteristicas novedosas
estructurales y esenciales, asimismo se le indica al Solicitante utilizar la frase “caracterizado

por” en el lugar apropiado de la reivindicacion, teniendo en cuenta el estado de la técnica.

Se le sugiere a la solicitante que use una estructura de la reivindicacion tal como:
Por ejemplo:

Un dispositivo para “(...)...” que comprende
componente 1 y/o caracteristica técnica esencial 1. “(...) ...”
componente 2 y/o caracteristica técnica esencial 2. “(...) ...”

componente N y/o caracteristica técnica esencial N. “(...) ...”

y el cual esta caracterizado por un componente X y/o caracteristica técnica esencial X “ (...)
... ylo un componente Y y/o caracteristica técnica esencial Y”

de tal forma que la parte caracterizante de la reivindicacion es lo que la hace novedosa la
invencion y que es lo que esta aportando materia al estado de la técnica, y que ademas esta
resolviendo el problema técnico.

Las reivindicacion 15 presenta un procedimiento pero no define alguna etapa identificable,
Unicamente define una posible forma de operacién del dispositivo reclamado. Por lo tanto la
reivindicacion 15 carece de claridad e igual manera son afectadas las reivindicaciones
dependientes 16 a 18. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

1
http://lwww.sic.gov.co/drupal/sistema-internacional-de-unidades
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“El objeto de la invencion de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una
necesidad industrial que el estado de la técnica aln no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la
invencion de procedimiento se encuentra conformado por “una serie 0 sucesion de operaciones
que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtencién de una

cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)*
6. Determinacidén del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determino con base en la fecha de presentacion de la prioridad: 31

de mayo de 2011. Y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de
esta solicitud:

Iitem Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 us “Minimally invasive surgical 28 de diciembre de
2006/0293560 | Stabilization devices and methods” 2006

“Access catheter apparatus for use in
minimally invasive surgery and
diagnostic procedures in the uterus
and fallopian tubes”

D2 US 6,802,825 12 de octubre de 2004

El documento D12 revela dispositivos de estabilizacion y métodos para la utilizacién de los
dispositivos de estabilizacién con procedimientos ginecoldgicos minimamente invasivos tales
como los métodos de prevencion del embarazo mediante la insercion de dispositivos
anticonceptivos intrafalopianos en las trompas de Falopio.

El documento D2* revela un dispositivo de catéter para acceder a la cavidad uterina con el
fin de realizar una cirugia minimamente invasiva o procedimientos de diagndstico
relacionados con un Utero y las trompas de Falopio, incluye un catéter de un solo lumen; y
un globo alargado dispuesto distalmente en el catéter de un solo lumen para la insercion en
un canal cervical del Gtero. Un manguito de desplazamiento de fluido esta dispuesto de
forma deslizable sobre el catéter.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacién 1 define “(...) Conjunto de catéter de suministro que comprende: un
dispositivo de control; una funda de catéter alargada que tiene un extremo distal y un

extremo proximal conectado al dispositivo de control;...” (Pag. 27 del radicado N° 13-
295350-00000-0000)

2
3Proceso 129-1P-2007

http://www.google.com/patents/US20060293560
4

http://www.google.com/patents/US6802825
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas técnicas
esenciales

D1
US 2006/0293560

D2
US 6,802,825

Conjunto de catéter de suministro | Conjunto de catéter de suministro Conjunto de catéter de

gue comprende: gue comprende: (Resumen) suministro  que comprende:
(Resumen),

un dispositivo de control un dispositivo de control (665) (Fig. NO

6g. Parr. 0086)

una funda de catéter alargada que
tiene un extremo distal y un
extremo proximal conectado al
dispositivo de control;

una funda de catéter (660) alargada

gue tiene un extremo distal y un
extremo proximal conectado al
dispositivo de control; (Fig. 69.
Parr. 0086)

una funda de catéter (11 )
alargada que tiene un extremo
distal y un extremo proximal
(Col. 3, lineas 20 a 23)

y un manguito protector de la punta
bloqueado sobre la funda de
catéter alargada y deslizable sobre
una longitud de la funda de catéter
alargada entre una posicion de
tope proximal y una posicion de
tope distal a lo largo de la funda de
catéter alargada.

NO

y un manguito protector de la
punta (12) blogueado sobre la
funda de catéter alargada (11) y
deslizable (Col. 4, lineas 48 a
51) sobre una longitud de la
funda de catéter (11) alargada
entre una posicion de tope
proximal y una posicion de tope
distal a lo largo de la funda de
catéter alargada.(Figs. 5y 6)

Expediente 13-295350- -4

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 Mo. 27-00 p
E-mail: contacten

Figura 1e de D1

FIGLURE b¥F

ler. Art. 45.

, 7y 10-PBX: (571) 5870000
- Bogotd D.C_, Colombia

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:

Pagina web: www_sic gov.co
Centro de atencidn telefonica en Bogotd: 5920400

Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165

(,p) MINCOMERCID o
MOUSTRIA Y TURISMO

Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estacion en Bogotd




‘. Industria y Comercio TODOS POR UN
r;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Figuras 5y 6 de D2

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacién 1 porque divulgan conjuntos de catéter.

En donde la diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el dispositivo
enseflado en el documento D1, es que D1 no revela un manguito protector de la punta
blogueado sobre la funda de catéter alargada y deslizable sobre una longitud de la funda de
catéter alargada entre una posicion de tope proximal y una posicion de tope distal a lo largo
de la funda de catéter alargada.

El efecto que logra el incluir un manguito protector de la punta bloqueado sobre la funda de
catéter alargada y deslizable sobre una longitud de la funda de catéter alargada entre una
posicion de tope proximal y una posicion de tope distal a lo largo de la funda de catéter
alargada, es funcionar como introductor y proteger la punta del conjunto de catéter al
perforar el tapon de cierre.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Cémo modificar el dispositivo revelado en el documento D1 para que funcione
como introductor y proteger la punta de conjunto de catéter al perforar el tapon de cierre?

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiria y un
manguito protector de la punta (12) bloqueado sobre la funda de catéter alargada (11) y
deslizable (Col. 4, lineas 48 a 51) sobre una longitud de la funda de catéter (11) alargada
entre una posicion de tope proximal y una posicion de tope distal a lo largo de la funda de
catéter alargada.(Figs. 5 y 6), revelado en el documento D2 e incluirlas en el dispositivo
divulgado en el documento D1 para llegar asi al objeto de las reivindicacion 1 de la presente
solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto, la reivindicacion 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).

Asimismo, el documento D2 divulga las caracteristicas de la reivindicacion 2 dependiente
asi:

Reivindicacion 2: ademas un tope (el balén (21)) de interferencia que determina la posicion
de tope distal e impide que el manguito protector de la punta se deslice fuera del extremo
distal de la funda de catéter alargada. (Col. 3, lineas 26 a 27)
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Por lo tanto, la reivindicacién 2 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18 D 486).
8. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones Requisitos que afecta
afectadas
D1 US 2006/0293560 ly?2 Nivel inventivo
D2 US 6,802,825 ly?2 Nivel inventivo

Ademas, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las
objeciones realizadas a la descripcion y las reivindicaciones que estan afectadas por
claridad, en los numerales 4 y 5 del presente requerimiento y asi poder continuar el tramite.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-04-21

Elaboro: Jesus Octavio Hernandez
Reviso: Leonardo Rojas Vega
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