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

Re:  Expediente No. 13-252.776
Solicitud de patente a nombre de SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,
LTD.

Yo, SILVANA MARIA LLOPEZ DIAZ identificada como aparcce al pie de mu firma,
domuciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada susttuta de
acuerdo con la sustitucion adjunta de la sociedad SANTEN PHARMACEUTICAL
CO., LTD,, domiciliada en Japén, solicitantc de la patente de la referencia, en
respuesta al oficio No. 7116 notificado por fijacion en lista el 17 de junio de 2014,
relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta ¢l memorial
presentado el 5 de septiembre de 2014 mediante el cual se solicité una prorroga de 30
dias para dar respucsta al referido oficio me permito manifestas:

1 Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
tramite, presento junto con este memonnal nuevo capimio reivindicatorio, ¢l cual
consta de 5 reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente. Kn el nuevo capitulo reivindicatorio se realizaron las siguientes
modificaciones:

11 Como primera medida, s¢ modificd la antigua reivindicacién 1 (nueva.
reivindicacion 1), en la cual se ha incluido la nucva caracteristica que dice: “la
guia estd provista de una inclinacién con la que la guia de desplazamiento hace
contacto de manera que la guia de desplazamicnto se mueve a lo largo de la
inclinacion”, con el fin de dar mayor claridad a la invencién reclamada. l.a
modificacidn se encuentra debidamente sustentada en la Pag. 4, lincas 17 a 23.

12 La nucva retvindicacion 5 explica la inclinacion incluida. l.a modificacién se
encuentra debidamente sustentada en la Pag. 4, lineas 17 a 23.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna mancra la materia objeto de la presente solicitud v se realizaron con el animo
de supcrar las objeciones de novedad y nivel inventivo planteadas por ¢l examinador en
su concepto eCnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 5 se
ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decisidn 486.

En cuanto al nimero de reivindicacionces, arentamente nos permitmos decir que no_se
adjunta tasa por rcivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
rewvindicatorio tene menos de 10 cldusulas y en esencia es ¢l mismo objeto pero més
limitado.
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2. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador cstablece en su concepto téenico que las andguas reivindicaciones 1 a 3
carecen de novedad a la luz del documento US 4050459 (1D1) y la antigua reivindicacion
1 carece de novedad a la luz del documento FR 2561925 (D2).

Por otto lado, la antigua reivindicacién 4 carece de nivel inventivo a la luz de los
documentos FR 2561925 (D2) y JPH 08268480 (D3).

En este sentido, me permito decir que ¢l ardeulo 16 de la Decision 486 de 1a Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencidn se considera nueva cuando no estd
comprendida en el estado de la téenica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
indicada, la invencidon no se considera como nueva si esta “comprendida” en ¢l estado
de la técnica, dicha norma se estd refiriendo, naturalmente, a la rotalidad del invento v
no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invencidn pictda su calidad de
novedosa, es clarc que ella, TODA BEIILA, ha dc estar contenida en el “conpunto de
conocimientos existentes que son aplicabler al proceso industrial’ como define el estado de la
técnica el Tribunal de justcia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89,
sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jutisprudencia del Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena, 'omo 11, BID-INTAL, Buenos Aircs, 1994, pagina 60).

Lo anterior significa que, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la
novedad fuesen ciertas, setfa forzoso que se demostrara que la invencidn 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.

Con tespecto al mvel inventivo, me permito decir que el articulo 18 de la Decisidn 486,
el cual hace referencia al nivel inventivo de una invencion, cstablece que “Se considerard
que una invencion tiene nivel inventive, si para una periona del oficio nermalmente versada en la
matesta técnica correspondiente, esa invencion wo hubicse resultade obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estadn de la tévnicd”.

Lo anterior significa que el andlisis de nivel inventivo NO es una comparacién de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en cstudio. FEl analisis de nivel inventivo
debe demostrar la obviedad de la invencién y establecer cémo ésta no contiene un
salto cualitativo, que demuestre su almura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencion analizada carece de nivel inventivo y hubiese
sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante manifestar amablemente su
desacuerdo con dichas apreciaciones y presentar argumentos en contra de estas
declaraciones, con el fin de demostrar que la invencidn reclamada en la presente

solicitud posec caracreristicas téenicas que no estan contenidas en su totalidad en el
estado de la téenica.

Como primera medida, es deseo de la solicitante indicar que ni D1_ni D2 ni D3

divulgan la inclinacién que fue incluida en las nuevas reivindicaciones 1 y5.

En la presente invencion, la gufa de desplazamiento puede moverse suavemente por cl
suministro de la inclinacién (3f). D1 a D3 nunca ensefan csta estructura o dichos
efectos.
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Por ejemplo, el objeto de la eswructura de D2 es evitar el movimiento involuntario del
deslizador. Este objeto de D2 es completamente diferente del efecto de la presente
invencion, por lo tanto es imposible para una persona experta en la téenica acercarse a
la presente mvencion con lo divulgado en D2

En wvista de lo anterior, la Solicitante desea manifestar que ninguna dc las
referencias citadas y la _combinacidén entre ellas, ensefa o sugicre cada
caracteristica cxpuesta en la nueva reivindicacién 1.

En este sentido, y siguiendo ¢l Manual Andino de Patentes, Ia presente invencion tal ¥
como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 5, tiene diferencias con ¢l
estado del arte ¢ implicd un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser
considerada como novedosa ¢ invenriva segiin las disposiciones de los articulos 16 y 18
de Ia Decision 486.

3, Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones prescntadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la solicitud
en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencidn, rogamos expedir otto examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objectén con el fin de que nuestro 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 examenes de
fondo-, 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo que sefiala que: “babicndore dado
oportnmidad a los interesados para expresar sns opiniones, y con base en las pruebas e informes
disponibles, se fomard la decision que serd motivada al menes en forma sumaria si afecla a
particulares”y () deberd proferirse la decfﬂ'dn definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de becho y
de derecho, y en fos de conveniencia 5t es ¢l caso”, respectivamente (El subrayado s nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacion con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional

Sefior Supcerintendente,

N

ARIA LOPEZ DIAZ
C.C. 22.468.787 de Barranqu
T.P 147463 del CSJ

notificaciones{@clarkemodet.com.co
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ANEXO

Nuevo capitulo de reivindicaciones
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REIVINDICACICNES

1.- Un receptéaculo de descarga de cantidad fija gque
comprende:

un cilindro de la jeringa; y

un pistodn, insertado en el cilindro de 1a jeringa de tal
manera que pueda moverse en una direccidédn longitudinal,
definiendo de esta manera una cémara de fluidc entre el
cilindro de la jeringa y el pistdn, caracterizade por que

uno del cilindro de la jeringa y del pistédn incluye una
guia que se extiende en una direccidén longitudinal;

el otro del cilindro de la jeringa y del pistdn incluye
una guia de desplazamiento que puede moverse en la gula junto
con el otro del cilindro de la jeringa y del pistédn;

la guia esta provista de una parte que hace contacto con
la posicién diana, con la que la guia de desplazamiento hace
contacto cuando una cantidad de camara de fluido que es igual
a una cantidad diana, vy

la guia estd provista de una inclinacidén con la que la
guia de desplazamiento hace contacto de manera que la guia de

desplazamiento se mueve a lo largo de la inclinacién.

2.- El receptaculo de descarga de cantidad fija como se
expone en la reivindicacidn 1, caracterizado por que

la guia incluye una pluralidad de surcos;

los surcos que son adyacentes entre si estan formados de
manera que las lineas axiales de los surcos difieren entre
si;

los surcos gue son adyacentes entre si estdn conectados
en una parte de conexidn; y

una pared de la parte de conexidén que se extiende en una
direccién circunferencial actia como la parte que hace

contacto con la posicién diana.

3.- El receptaculo de descarga de cantidad fija come se
expone en la reivindicacidén 1 o 2, caracterizado por gue

se forma la gula en el cilindro de la jeringa como un
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orificio pasante cue penetra a través del cilindro de la
jeringa en una direccidn radial; y
se fija la guia de desplazamiento de manera retirable al

pistén desde el exterior del cilindro de la jeringa.

4.~ El receptaculo de descarga de cantidad fija como se
expone en una cualguiera de las reivindicaciones 1 a 3, que
comprende adicionalmente un adaptador que cambia la cantidad

diana.

5.- El receptaculo de descarga de cantidad fija como se
expone en la reivindicacidén 2, caracterizado por gue

la inclinacidédn esté dispuesta entre la pluralidad de
surcos de manera gue la guia de desplazamiento se mueve a uno

de 1os surcos a lo largo de la inclinaciédn.




