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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogot4, identificado tal como aparece al pie
de mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo

siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prorroga previsto en

el articulo 45 de la Decision 486 en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el 4nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificade, que reemplaza en su totalidad el
Capitulo Reivindicatorio radicado al momento de presentar la solicitud. Asi entonces, el

Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

— se especifico en la Reivindicacidn 1 que el flujo de gas estd configurado para
funcionar como un pre-filtro para filtrar la saliva o mocos o particulas largas o

agregados de la exhalacion;

— se eliminé el rango preferente del peso especifico de la membrana de filtrado en la

Reivindicacion 8;
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~ se afiadié la caracteristica de que la membrana de filtro es una membrana de filtro
electrostética;

~ las expresiones “preferiblemente”, “y/0” han sido eliminadas de las reivindicaciones;

— se eliminaron las reivindicaciones 17, 20 a 22;

- se incorporaron los nimeros de referencia al lado de cada elemento reclamado a lo
largo del Capitulo Reivindicatorio;

~ las demas reivindicaciones, asi como sus relaciones de dependencia se reenumeran

de acuerdo con los cambios realizados.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacién de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud

inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drastica limitacién de la materia reivindicada.

2. a- El Examinador sefala que el objeto de las reivindicaciones 20 a 22, no es

patentable de acuerdo con Art. 14y 21 D 486.

b- Considero superada la objecion en tanto que se eliminaron las Reivindicaciones

20 a 22 del Capitulo Reivindicatorio Modificado.

3. a- El Examinador sefiala que la Reivindicacion 17, reclama el uso det dispositivo
portatil tomador de muestra de sustancias firmaco, lo cual no es materia susceptible de

patentabilidad de acuerdo con el articulo 14 de la decision 486.

b- Considero superada la objecion en tanto que se eliminé la Reivindicacién 17 del

Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4, a- El Examinador objeta la claridad del Capitulo Reivindicatorio de la siguiente

manera.

i} El capitulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo
numero de reivindicaciones independientes, lo cual hace dificil definir cudl es el objeto que se

busca proteger.

ii) El Examinador sugiere incluir entre paréntesis los mimeros de referencia

de cada uno de los elementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con la numeracién
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empleada en los dibujos, con el fin de hacer mas fécil y sencilla la comprension de la materia

reivindicada.

iii)  Las Reivindicaciones 1, 3, 4, 5, 13, 14, 18, 19 estan gscritas por un
resultado a obtener, lo cual, segin el Examinador no es permitido ya que equivaldria a definir el
problema técnico a resolver y el alcance incluiria no solo la presente solucion sino todas las

alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Algunas de las expresiones citadas

son: “...para que salga a través de ellas la respiracion exhalada”, “...para que el sujeto exhale en
ella”, ...para permitir que pasen los aerosoles a través del elemento tubular”, “...para recolectar
los aerosoles de la respiracion exhalada”, “...para determinar que un volumen previamente

definido de la trayectoria exhalada ha pasado a través de la membrana recolectora de muestra”,
“...para que el sujeto exhale en ella”, “... para permitir que paéen los aerosoles a través del
elemento tubular”, “...para determinar que un volumen previamente definido en la trayectoria
exhalada ha pasado a través de la membrana recolectora de muestra.”; Reivindicacion 3 “... para
medir un volumen proporcional al volumen previamente definido”; Reivindicaciones 4 y 5
“_..adaptado para extraer una porcién definida de la respiracion exhalada hacia la unidad

medidora de volumen”, etc.

V) La Reivindicacién 1 no es clara donde menciona “...una seccidn de trampa
selectiva”, puesto que no se hace referencia en que consiste la trampa ni tampoco se especifica
de qué manera es selectiva. Adicionalmente tampoco es clara donde divulga “...una trayectoria
de gas no recta para permitir que pasen los aerosoles a través del elemento”, ya que no se hace
referencia a que tipo de gas ni a qué tipo de aerosol son los que permite pasar a través del
elemento tubular. El Examinador sugiere caracterizar la invencion por sus componentes técnicos

estructurales que cumplen con el mismo efecto técnico.

v) En las Reivindicaciones 1, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19 el término “por lo
menos” es relativo e impreciso por lo cual no permite distinguir la invencién del estado de la

técnica. El Examinador sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.

vi) La Reivindicacion 11 no es clara donde menciona que “...la membrana de
filtro estd hecha de una mezcla de fibras acrilicas y fibras poliméricas” ya que no se hace
referencia a que tipo de fibras acrilicas y poliméricas est fabricada la membrana de filtro. El
Examinador sugiere caracterizar la invencién por sus componentes técnicos estructurales que

cumplan con el mismo efecto.

ks BT %

vii)  Los términos; “de preferencia”, “méas preferible” en las Reivindicaciones

8, 17 y 22, “aproximadamente”, en las Reivindicaciones 8 y 10, deben eliminarse, pues no
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permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las caracteristicas técnicas, no siendo

estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparacién con el estado de la

técnica.

viti)  El término “y/0” es ambiguo e impreciso, ya que amplia las posibles
combinaciones presentes o futuras de la invencion. El Examinador argumenta que se debe

restringir a un tipo de componente o bien, reclamar las demas en reivindicaciones dependientes.

1x) La materia que se busca proteger en las Reivindicaciones 19 y 21 indican
el uso que puede darse al producto reivindicado, lo cual no es una caracteristica técnica que

defina a la invencion.

X) La expresién “un volumen previamente definido” en las reivindicaciones
3, 5, 6, es relativa, ya que no tienen un significado preciso. Por lo tanto, se debe sustituir estas

expresiones por términos precisos o rangos concretos de valores.

xii)  En las Reivindicaciones 15 y 16 se mencionan las caracteristicas técnicas
de un elemento ajeno a los componentes técnicos estructurales del dispositivo portatil tomador
de muestras de fdrmaco donde mencionan: Reivindicacion 15 “...en el que los aerosoles
comprenden compuestos no volatiles de por lo menos una sustancia de firmaco en la respiracién
exhalada™; Reivindicacion 16: “...en el que los aerosoles comprenden compuestos no volatiles
de por lo menos una sustancia de formaco en la respiracion exhalada; y donde la 15 sustancia de
farmaco estd comprendida en la lista que comprende: anfetaminas, éxtasis, cannabis, THC y
canabinoides, opiatos, heroina, morfina, 6-AM, cocaina, benzodiacepinas, propoxifeno,
metadona, buprenorfina, tramadol, LSD, farmacos de disefiador/internet, Kathinon, 20 GHB,

meprobamat, fArmacos Z, triptaminas o esteroides anabdlicos”.

xiit) La Reivindicacion 18 busca proteger caracteristicas de un proceso de
fabricacién haciendo referencia a reivindicaciones de dispositivo, reconociéndose esta
inconsistencia como una falsa dependencia El Examinador sugiere caracterizar la invencion por

sus caracteristicas técnicas estructurales.

b- A continuaciéon me permito responder de manera respectivamente ordenada cada

una de las objeciones de claridad elevadas por ¢l Examinador:
i) Considero superada esta objecion, en tanto que el Capitulo Reivindicatorio

Modificado ahora contiene una reivindicacién para producto (Reivindicacion 1), una

reivindicacion para el proceso de fabricacion del producto definido en la Reivindicacién 1
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(Reivindicacién 18), vy una reivindicacién dirigida al sistema para detectar la presencia y

determinar la cantidad cuantitativa de por lo menos un compuesto (Reivindicacion 19).

No obstante lo anterior, me permito sefialar al Examinador que un inventor esta en su derecho de

reclamar proteccion para la totalidad de un _concepto inventivo desarrollado sin importar la

amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencion. Asi las cosas, un concepto

inventivo puede incluir distintas modalidades que pueden ser reclamadas de manera

independiente en forma de reivindicaciones independientes.

1) Considero superada la objecion del Examinador, en tanto que se han
colocado numeros de referencia al lado de cada elemento reclamado. Sin embargo, deseo
sefialar al Examinador que los nimeros de referencia de ninguna manera limitan el alcance de la
proteccion de las reivindicaciones, sino que deben entenderse a manera de ilustracion, pues
dichas referencias representan elementos de modalidades especificas del invento que pueden

tener variaciones no esquematizadas pero igualmente funcionales.

fiil)  Difiero respetuosamente de la opinion del Examinador en tanto que
malinterpreta el uso correcto de caracteristicas estructurales de los elementos reclamados y el
lenguaje funcional incluido en las reivindicaciones que lo que hace es permitir entender la

relacion funcional de los elementos reclamados.

En cuanto a las reivindicaciones de dispositivo y sistema (Retvindicaciones 1 a 17 y 19), me
permito senalar que si las reivindicaciones objetadas estuvieran redactadas y caracterizadas por
un resultado a alcanzar, por ejemplo, tendrian la forma “dispositive portatil tomador de muestra
de sustancias de fdrmaco (...} que permite alcanzar una eficiencia de X%”. En este sentido,
ninguna de las reivindicaciones del presente caso contiene este tipo de lenguaje, sino que por el
contrario, €l dispositivo portatil tomador de muestra estd caracterizado por las caracteristicas

técnicas estructurales y funcionales definidas en la Reivindicacién 1. Asi mismo, el sistema de

la Reivindicacion 19 reclama el dispositivo de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 17, y
ademds comprende una unidad sensora para analizar la muestra recolectada de la respiracién
exhalada, Aqui evidentemente se estan reclamando elementos técnicos estructurales, y la

relacion funcional de cada uno de ellos.

La reivindicacion de proceso 18 reclama el proceso de fabricacion del dispositivo de las
Reivindicaciones 1 a 17, ¢l cual caracteriza propiamente los cinco pasos (1. calentar una primera
parte del alojamiento plastico; ii. Asentar una membrana recolectora; iii. Emplear el calor de la

primera parte para fundir la membrana; iv. Utilizar el borde fundido para sujetar la membrana
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recolectora; deslizar una fraccion de una segunda parte del alojamiento). La funcionalidad
reclamada, permite establecer una limitacion de la forma como dichos elementos estructurales
deben interrelacionarse, y por lo tanto, limitan el alcance que debe entenderse para cada

elemento técnico estructural.

Sin embargo, si el Examinador atin considera que dichas expresiones siguen estando redactadas
en términos determinados por el resultado a alcanzar, me permito igualmente sefialar
respetuosamente que el MAP' y la Guia para Examen de Patentes de la SIC® establecen que si
bien un pardmetro y un resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion,

puede aparecer en la reivindicacion acompaiiado de las caracteristicas técnicas que definen

la invencion.

De acuerdo a lo anterior, dichas expresiones pueden estar presentes en las reivindicaciones,
siempre que exista una definicién del dispositivo o sistema mediante sus caracteristicas técnicas
estructurales, como sucede en el presente caso. Por lo tanto, las expresiones objetadas en el
analisis del Examinador, en vez de restarle claridad a la materia reivindicada (o hacer imposible
determinar el alcance de la proteccién), definen la invencién especificando el sistema de
deteccion de fallas de maquinas eléctricas reclamado mediante una serie de médulos eléctricos
con sus respectivas caracteristicas estructurales que cumplen una funcion especifica, respetando
siempre las directrices establecidas por el MAP y el Instructivo de la SIC mencionadas
previamente. En consecuencia, me permito resaltar que estas expresiones aportan claridad y son
entendibles para una persona medianamente versada en la materia a la luz de la materia

divulgada en el Capitulo Descriptivo.

iv) En relacion con la frase “...una seccion de trampa selectiva”, me permito
sefialar que el articulo 51 de la Decision 486 y el Manual Andino de Patentes (MAP) sefialan que
las reivindicaciones deben ser interpretadas de acuerdo con el Capitulo Descriptivo’. En este
caso en particular los términos y frases incluidas en el Capitulo Reivindicatorio corresponden a
lenguaje estandar usado en €l campo técnico de la ingenieria y por lo tanto, dicho lenguaje es

completamente entendible para la persona medianamente versada en la materia.

De hecho, esta frase en el Capitulo Descriptivo se establece que la seccion de trampa selectiva

que se ilustra en las figuras 1A -C, estd disefiada para permitir primariamente que los aerosoles

' Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 4.6.6 (disponible en http:/www.comunidadandina.org/public/
patentes.pdf).

* Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio (2012). Seccidn 2.6.5.8 Reivindicaciones definidas por el resultado a alcanzar,

3 Ibidem Seccion 4.6.1 y 4.6.2.
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pasen a través de ella (pagina 17 del Capitulo Descriptivo). Por lo tanto, a la luz de las
ensefianzas del Capitulo Descriptivo, se debe interpretar ¢l alcance de las reivindicaciones, por lo
que dicha frase indica claramente que el elemento tubular del dispositivo portatil tiene
adicionalmente una seccién de trampa selectiva que se comunica con la boquilla y la entrada del
alojamiento. Dicho elemento estd claramente definido por su relacién estructural y funcional

con el resto de elementos reclamados.

En relacidén con la expresién “...una trayectoria de gas no recta para permitir que pasen los
aerosoles a través del elemento”, se corrigi6 en la reivindicacion de tal manera que ahora queda
més claro que dicha seccion esta “configurada para actuar como un prefiltro para filtrar la saliva
o moco o particulas grandes o agregados de dicho aire exhalado”. De manera analoga, una

persona versada en la materia entiende los limites y alcances del lenguaje estructural reclamado.

Por lo tanto, considero respetuosamente que la presente invencion es lo suficientemente clara y
contiene los detalles suficientes para que la persona medianamente versada en la materia pueda

reproducir la invencion.

V) Difiero respetuosamente de la opinién del Examinador, en tanto que la
expresion “al menos” o similares, establece un alcance perfectamente entendible para cualquier
persona medianamente versada en la materia, puesto que indica inequivocamente la cantidad

minima necesaria de elementos que deben estar presentes en la invencion reclamada. E! uso de

estos términos y otros analogos que indican la posibilidad de obtener la invencién en diversas
modalidades, es una practica aceptada a nivel mundial en el ambito de las patentes, ya que como

el Examinador debe saberlo, una patente de invencién no se limita a una vinica modalidad, si no

que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas
materializaciones de la invencion) ligadas por un efecto técnico comun que finalmente delimita
el alcance de la invencién. Por lo tanto, no deberia existir problema alguno en el uso de la
expresion “al menos”, pues es perfectamente entendible por cualquier persona medianamente
versada en la materia de tal manera que a la luz del Capitulo Descriptivo, es perfectamente claro
el alcance y los limites de la proteccion solicitada. De hecho, la préctica usual de la SIC ha

concedido histéricamente patentes para capitulos reivindicatorios que contienen dicho término.

vi)  Nuevamente, me permito sefialar respetuosamente que el MAP establece

que ¢l lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje comin del campo

técnico relacionado v su significado v alcance en las reivindicaciongs, debe ser el que

normalmente se da en el 4rea técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la
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materia con su sola lectura®’, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Asi las cosas, las
reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la
materia reclamada, pues el uso de expresiones como “...la membrana de filtro esta hecha de una
mezcla de fibras acrilicas y fibras poliméricas”, es absolutamente comtin en las ciencias de la
ingenieria y resulta completamente reconocible por cualquier persona medianamente versada en

la materia.

Debe recordarse que la Descripeién de una solicitud de patente debe servir para interpretar las

reivindicaciones®’, lo que en este caso se quiere reclamar como membrana de filtro se define su

alcance claramente en el Capitulo Descriptivo, paginas 9 a 10. Una persona versada en la
materia entiende que un material hecho a partir de fibras acrilicas y de polipropileno pueden ser
una pluralidad de rangos en los que pueden utilizarse dichos materiales. Es decir, en donde se
mencione un material de polipropileno, se debe entender que debe cumplir con la especificidad
de dicho material. En conclusién, una persona medianamente versada en la materia puede
entender perfectamente ¢l alcance y los limites de la proteccion solicitada, entendiendo que
elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cudles elementos estdn

cobijados por las reivindicaciones y cudles no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor estd en su derecho de reclamar

proteccion para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la_amplitud de

éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencion. Asi las cosas, respetuosamente considero
errada la objecion que el Examinador presenta en relacion con los términos objetados, pues éstos
indican claramente y de manera directa que tipo de caracteristica estructural debe estar incluida

en el material reclamado.

vii)  Considero superada la objecion en relacion con los términos “preferible”,

“preferencia”, pues han sido eliminados del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

viii)  Considero superada la objecién en relacion con el término “y/0”, pues ha

sido eliminado del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

ix)  En relacién con la objecién a la Reivindicacién 21, considero que ha sido
superada, en tanto que ha sido eliminada del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto. Sin

embargo, difiero de la opinién del Examinador en relacién con la Reivindicacién 19, pues dicha

4 Manual Andino de Patentes, Seccién 3.2.

’ Manual Andino de Patentes, Seccion 4.6.1.
¢ Articulo 51, Decision 486,

" Manual Andino de Patentes, Seccion 4.6.2.
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reivindicacién reclama especificamente un “sistema para detectar la presencia y/o determinar la
cantidad cuantitativa de por lo menos un compuesto de farmaco en la respiracion exhalada;
donde el sistema comprende un dispositivo de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 y una
unidad sensora para analizar una muestra recolectada de la respiracion exhalada de un sujeto por

medio de dicho dispositivo”.

Aqui naturalmente, se cvidencia la definicion del sistema por elementos técnicos estructurales (el
dispositivo de las reivindicaciones 1 a 17 y una unidad sensora. No se entiende el lenguaje que
de a entender un uso. Lo que si existe en este lenguaje es una falsa dependencia, que a final de

cuentas, esta permitido por al MAP y la Guia de Examen de Patentes® .

X) En relacién con la expresion “un volumen previamente definido”, me
permito sefialar que la Reivindicacién 1 establece que la unidad medidora de volumen (elemento
estructural), estd configurada para determinar que un volumen previamente definido ha pasado a
través de la membrana recolectora de muestra (caracteristica funcional de la unidad medidora).
La razén por la que este volumen es predefinido, es que el volumen total pasa a través del filtro
debe ser el mismo en cada muestra. Si no fuera asi, el resultado no seria confiable. Por lo tanto,
esta caracteristica que ademas de ser funcional establece claramente los limites en los que debe
funcionar el elemento estructural (unidad medidora de volumen), y la relacién funcional de la
unidad medidora con el volumen predefinido. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, y a la luz de
las ensefianzas del Capitulo Descriptivo, una persona normalmente versada en la materia,

entenderia ¢l alcance y limites de la proteccion solicitada.

xi) En relacién con la objecion a las reivindicaciones 15 y 16 que
supuestamente mencionan caracteristicas de un elemento ajeno a los componentes estructurales
del dispositivo portatil, me permito sefialar al Examinador que las Reivindicaciones 1, 13 y 14
definen e introducen dichos elementos en el funcionamiento del dispositivo reclamado. Es
necesario recordar que las caracteristicas técnicas reclamadas en las reivindicaciones
dependientes heredan las caracteristicas de las reivindicaciones de las cuales dependen, por lo
que en el presente caso, las Reivindicaciones 1 y 13 establecen inicialmente que la membrana
recolectora de muestra estd dispuesta para recolectar los aerosoles de la respiracion exhalada.

Asi mismo, la Reivindicacién 14 establece que los deflectores comprenden orificios que

! “Falsas dependencias: no toda reivindicacién que se refiere a otra reivindicacion es necesariamente dependiente.
Uno de estos casos es cuando una reivindicacion de una categoria se refiere a una reivindicacién de otra categoria
{...). Otro caso es cuando una reivindicacién hace referencia a otra reivindicacion de la misma categoria, pero sin
embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las_caracteristicas de la reivindicacién a la que hace
referencia estén incluidas en ella”. (Subrayado fuera del texto).

® Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio (2012). Seccion 2.6.4.3 Falsas dependencias
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permiten dejar pasar los aerosoles. Finalmente, la Reivindicacion dependiente 15 establece una
modalidad en la que se define el tipo de aerosoles que pasa a través de la membrana y los
orificios de los deflectores. Finalmente, la Reivindicacion dependiente 16 establece que los
aerosoles pueden ser compuestos no volatiles. Debo sefialar al Examinador que €l presente
invento esta dirigido a permitir de manera selectiva el paso de flujos de aerosoles y gas a traves
de los elementos tubulares y estructurales reclamados y definidos en la Reivindicacion 1, por lo
que no se pretende reclamar un objeto ajeno a la presente invencién, sino que se pretende
reclamar que en modalidades especificas del invento, los aerosoles comprenden un tipo de

compuesto no volatil para proporcionar un tipo de droga cuando se utiliza el dispositivo para

exhalar.

xiii) Haciendo un esfuerzo por entender la objecion del Examinador, me
permito sefialar que 1a Reivindicacion establece claramente los pasos del método para fabricar el

dispositivo definido en las Reivindicaciones 1 a 17, que corresponden a los siguientes pasos:

— calentar una primera parte de un alojamiento de plastico, para
agrandar de esa manera la circunferencia de la primera parte;

— asentar una membrana recolectora de muestra en proximidad cercana
de una abertura, que no es una salida ni una entrada, de la primera
parte;

— emplear el calor de la primera parte para fundir la membrana
recolectora de muestra, en un borde;

— utilizar el borde fundido para sujetar la membrana recolectora de
muestra al alojamiento; '

— deslizar una fraccion de una segunda parte del alojamiento, que tiene
una temperatura menor que la de la primera parte, dentro de la primera
parte; de manera que la primera parte, cuando se enfrie, encoja y se
obtenga un ajuste hermético alrededor de la fraccion de la segunda
parte y, al mismo tiempo, encapsulara el alojamiento la membrana
recolectora de muestra.

Aqui se demuestra claramente que existen cinco pasos para poder fabricar el elemento definido
en las Reivindicaciones 1 a 17. Si lo que el Examinador objeta es la referencia que se hace en el
preambulo sobre el dispositivo reclamado en las Reivindicaciones 1 a 17, me permito sefialar
respetuosamente que el propdsito de dicha frase es el de precisamente delimitar el proceso de
fabricacion al dispositivo definido en las reivindicaciones precedentes. Esto corresponde a una

falsa dependencia, aceptada por al MAP v la Guia de Examen de Patentes'®"’

.

' “Falsas dependencias: no toda reivindicacién que se refiere a otra reivindicacién es necesariamente dependiente.
Uno de estos casos es cuando una reivindicacion de una categoria se refiere a una reivindicacion de otra categoria
{...). Otro caso es cuando una reivindicacién hace referencia a otra reivindicacién de la misma categoria, pero sin
embargo su enunciado no implica necesariamente que todas las caracteristicas de la reivindicacion a la que hace
referencia estén ingluidas en ella”. {Subrayado fuera del texto).

" Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio (2012). Seccidn 2.6.4.3 Falsas dependencias
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Por lo tanto, le sugiero al Examinador revisar nuevamente el alcance de la Reivindicacion, pues
esta definida dentro de los pardmetros establecidos por el MAP y la Guia de Examen de la SIC.

5. a- El Examinador considera que los documentos DE 19718924 (D1) y US 5195527

(D2) afectan el nivel inventivo del presente invento de la siguiente forma:

i) Reivindicacién 1: El Examinador argumenta que la diferencia entre la

invencion definida en la Reivindicacion 1 y DI consiste en que no hace referencia a una unidad
medidora de volumen ni a una trampa selectiva que permita que el flujo del gas no sea lineal.
Asi mismo, la diferencia entre la presente invencion y D2, consiste en que no tiene una boquilla
que haga contacto directo con el usuario y que a su vez se encuentre en comunicacion de fluido

con la trampa selectiva.

Ei Examinador argumenta que el efecto que logra el incluir una unidad medidora de volumen y
una trampa selectiva es que permite establecer la cantidad de volumen que pasa por la membrana
de muestreo, adicionalmente la trampa selectiva permite que el flujo del gas no sea de forma

lineal con lo cual se deja pasar solo los aerosoles evitando asi que la membrana de muestreo se

obstruya.

Sin embargo, la utilizacién de una unidad medidora de volumen y una trampa selectiva para que
el fluido del gas no sea lineal para evitar que la membrana de muestreo se obstruya, ya estan

divulgados en D2.

En consecuencia, ¢l Examinador argumenta que la persona del oficio normalmente versada en la
materia, incluiria una unidad de control de volumen y una trampa selectiva del documento D2 en
el aparato para recuperar las fracciones de componentes del aire exhalado divulgado en el

documento D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual la

considera obvia.

i) El Examinador argumenta que los documentos D1 y D2 divulgan las

caracteristicas de las reivindicaciones dependientes de la siguiente manera:

e Reivindicacion 3: D1-(Col. 1, lineas 24 a 27, FIG. 1);

e Reivindicacion 19: D1-(Col. 2, lineas 48 a 58);

¢ Reivindicaciones 7 y 11: D2-(Col. 3, lineas 39 a 41);

e Reivindicacion 12: D2- Col: 4, Lineas 24 a 29 y FIG. 5);
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¢ Reivindicacion 14: D2-(Col. 3, lineas 51 a 60);

b- En primer lugar, me permito 1lamar la atenciéon del Examinador sobre la materia
reclamada en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual, y como se explico en el
numeral 1 del presente memorial, reclama especificamente un dispositivo portatil tomador de
muestra de sustancias de firmaco, para tomar una muestra de la respiracion exhalada de un

sujeto para su posterior andlisis basado en sensor.

Para ilustrar mas facilmente estas caracteristicas, y atendiendo el estado del arte citado por el
Examinador, el conjunto de reivindicaciones dirigidas dispositivo portatil tomador de muestras
del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, incorpora las caracteristicas estructurales del
alojamiento, el elemento tubular, la membrana recolectora, y una unidad medidora. Como se
explicara en detalle a continuacidn, la caracteristica de la trampa selectiva como se reclama en la

Reivindicacion 1, y tampoco divulga una unidad medidora de volumen.

i) El presente invento consiste en un dispositivo portatil tomador de muestra
de sustancias de farmaco, para tomar una muestra de la respiracién exhalada de un sujeto para su
posterior andlisis basado en sensor, que comprende: i) un alojamiento que comprende por lo
menos una entrada y por lo menos una salida para que salga a través de ella la respiracion
exhalada, y una membrana recolectora de muestra dispuesta en ¢l alojamiento; ii) un elemento
tubular que tiene una seccion de boquilla para que el sujeto exhale en ella, y una seccién de
trampa selectiva, en comunicacion de fluido con la boquilla y la entrada del alojamiento; Ia
seccion de trampa selectiva tiene una trayectoria de flujo de gas no recta configurada para actuar
como un prefiltro para filtrar la saliva 0 moco o particulas grandes o agregados de dicho aire
exhalado; y una unidad medidora de volumen configurada para determinar que un volumen
previamente definido de la trayectoria exhalada ha pasado a través de la membrana recolectora

de muestra. La membrana recolectora de muestra esta dispuesta para recolectar los aerosoles de

la respiracion exhalada.

ii) En relacion con el arte previo citado, me permito sefialar que D1 se refiere
a un dispositivo para recuperar fracciones de componentes del aire exhalado, €l cual esta
compuesto por una boquilla (2), una vélvula de inhalacion (3), y una vélvula de exhalacion (4)
situado en frente de una unidad de soporte del filtro (5) que tiene un material no tejido de fibra
(6). Los componentes del aire exhalado se depositan en la membrana como un aerosol y se
condensan en la superficie fria o son separados por la accion de vacio, presion de gas centrifuga

o decantacion. Finalmente, la muestra es analizada por diferentes técnicas.
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Por su parte, D2 divulga un filtro respiratorio que contiene un filtro respiratorio utilizado en un
sistema respiratorio. El filtro comprende una carcasa (12) que contiene al menos un ¢lemento de
filtro (18), dicho alojamiento (12) ticne un puerto (14) para la conexioén a una linea para el
suministro de un medio gaseoso hacia y desde un paciente, un miembro deflector (19) situado
con relacién a la unidn entre el puerto (14) y 1a carcasa (12) con el fin de dispersar dicho medio
entrante en la carcasa (12) sobre de dicho puerto (14) en la superficie opuesta, la superficie

planar (25) de dicho elemento de filtro (18).

iii)  Nivel inventivo:

En cuanto al nivel inventivo, me permito sefialar que el documento del estado mas cercano y que
trata de solucionar el mismo problema técnico, es el documento D1 porque dicho documento

divulga un dispositivo respiratorio para recuperar fracciones de componentes de aire exhalado.

Sin embargo, como se establece a continuacién, ni D1 ni D2 describen la seccion de trampa
selectiva para la prevencion de particulas y/o agregados grandes y/o saliva para ser recogidos por
la membrana recolectora. Las caracteristicas del presente invento, y ademas con la modificacion
de que la seccién de trampa selectiva tiene una trayectoria de flujo de gas no recta configurada
para actuar como un prefiltro para filtrar la saliva o moco o particulas grandes o agregados de
dicho aire exhalado, estas caracteristicas permiten resolver el problema de estimar el volumen de
aire de la muestra que pasa a través de la membrana del presente invento. El desarrollo de la
discusién de esta funcionalidad se encuentra en el Capitulo descriptivo, paginas 16 a 18, en
donde se demuestra que la unidad de medicién de volumen, y cualquier tipo de boquilla y el
clemento tubular tienen secciones de trampa selectiva. Estas caracteristicas no estan divulgadas

por ninguno de los documentos citados.

Contrario a lo que afirma el Examinador, esta caracteristica permite que la membrana
recolectora, que en la presente invencion estd dirigida a recoger aerosoles y proporcionar un

reactivo indicador analito, en los documentos citados se utilice como un filtro.

De acuerdo a lo anterior, y al no existir ensefianza alguna del efecto particular de recolectar
aerosoles para ser analizados utilizando un sistema de sensor, no habria sugerencia alguna para
una persona versada en la materia de implementar la funcién de recolectar aerosoles en una
membrana que s analizada utilizando una unidad medidora de volumen configurada para
determinar el volumen previamente definido de la trayectoria exhalada ha pasado a través de la
membrana recolectora de muestra. Ni D1 ni D2 pueden ser utilizados para ensefiar la seccion de

la trampa selectiva, pues el efecto técnico de dicha caracteristica es el de proporcionar “un filtro
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mucho mas limpio para obtener un anélisis mucho més efectivo” (pagina 9, lineas 11 a 12). Esta

caracteristica mejora la calidad de la muestra tomada.

Adicionalmente, me permito sefialar que en el cuadro resumen que elxpone el Examinador en su
analisis de fondo, indica que la valvula de inhalacién (3) de D1 corresponde con la trampa
selectiva de la presente invencién. Sin embargo, esto no es correcto pues la trampa de la
presente invencién corresponde a los deflectores para forzar el aire exhalado con el proposito de
hacerlo pasar por la trayectoria de flujo de gas. En conclusion, ni D1 ni D2 divulgan la
caracteristica de la seccion de trampa ni la unidad medidora como se expuso anteriormente, por
lo que una persona medianamente versada en la materia no encontraria motivacion alguna en D1
o D2 para llegar al objeto reclamado en la Reivindicacion 1 del presente invento, y proporcionar
un dispositivo portatil tomador de muestra de sustancias de farmaco, para tomar una muestra de
la respiracion exhalada de un sujeto para su posterior anélisis basado en sensor. Como se explico
a lo largo del analisis de nivel inventivo, una persona versada en la materia no estaria motivada a

incorporar las ensefianzas de D1 y/o D2, para llegar al presente invento.

iv)  De acuerdo a lo anterior, si se aplicara el analisis del Examinador en
cualquier campo de la técnica, no existirian las patentes, pues cualquier elemento en el arte
previo es susceptible de ser modificado completamente para dar otro elemento, €l punto del
Examinador es determinar si las modificaciones realizadas son motivadas por el arte previo, y

por lo tanto obvias, o no.

Teniendo en cuenta lo anterior, la persona medianamente versada en la materia no se veria
motivada a combinar los documentos citados, y en caso de que lo hiciera, no obtendria un
dispositivo portatil tomador de muestra de sustancias de firmaco, para tomar una muestra de la

respiracion exhalada de un sujeto para su posterior analisis basado en sensor como el reclamado

en el presente invento.

En este punto, vale la pena llamar la atencién del Examinador sobre la Decision 486, y en
particular sobre el Articulo 18, el cual establece que “Se considerard que una invencion tiene
nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica

correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera

evidente del estado de la técnica” (énfasis fuera del texto). Asi, en este caso es claro que la

invencion tiene nivel inventivo, porque para una persona del oficio normalmente versada en la

materia no le hubiera resultado obvio ni hubiera obtenido de manera evidente el dispositivo

portatil tomador de muestras aqui reclamado, a partir de las ensefianzas del estado de la técnica.

Ademas, el Manual Andino de Patentes establece que “el Examinador debe realizar el esfuerzo
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intelectual de colocarse en la situacion que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos
medios en la materia en un momento en que la invencién no era conocida, es decir antes de la

invencion™ ',

En el presente caso, es importante destacar que el andlisis del nivel inventivo no puede basarse
en si la invencion era posible, pues claramente es posible, ya que el dispositivo portatil tomador
de muestras existe. Aplicar un estandar de “posibilidad de alcanzar” en la evaluacion de
patentes, haria que ninguna invencién fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el
sistema. Del mismo modo, ¢l analisis de patentabilidad no puede implicar la cuestion de si las
técnicas de investigacion aplicadas son comunes u obvias, sino mas bien si el objeto
especificamente reclamado podria haber sido evidentemente derivado del arte previo (sin
necesidad de investigacion adicional alguna). En otras palabras, para la fecha de prioridad aqui
reclamada, la persona medianamente versada en la materia habria podido llegar al dispositivo de
la presente invencién. Sin embargo, la cuestion a determinar es si la persona medianamente
versada en la materia, a la fecha de prioridad aqui reclamada, lo habria realizado, motivado por
el conocimiento general y estimulado por el arte previo, lo cual como se demostr anteriormente

no sucedio.

En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que la divulgacién del arte

previo utilizada para desvirtuar la patentabilidad de una invencion, debe ser lo suficientemente

detallada para que una persona medianamente versada en la_materia pueda usar dicha

informacion para reproducir v explotar la invencién sin acudir a experimentacién adicional

alguna"’. Evidentemente, el Examinador buscd caracteristicas generales en D1 relacionadas con
dispositivos tomadores de muestras, a partir de la presente invencion de la Reivindicacion 1, sin
explicar de manera coherente, motivada y detallada los argumentos en contra del nivel inventivo,
ni mucho menos especificar ¢émo la persona medianamente versada en la materia utilizaria una
configuracién del dispositivo ldser, junto con el elemento tubular, la seccién de boquilla y la
seccion de trampa, que son completamente diferentes de D1 y D2 para llegar al dispositivo de la

presente invencion.

En conclusién, y a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo de la presente
invencion, la persona medianamente versada en la materia no habria encontrado sugerencia o
motivacién alguna a partir de DI y D2, que la condujera directamente a desarrollar

inequivocamente un dispositivo portatil tomador de muestra de sustancias de farmaco, para

2 Manual Andino de Patentes. (2004). Seccion 10.2,1, Pagina 78, segundo parrafo (disponible en
http://www.comunidadandina.org/public/patentes-pdf).

" Proceso 06-IP-89 (http://intranet. comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc); y Proceso 36-IP-
2004 (http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
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tomar una muestra de la respiracion exhalada de un sujeto para su posterior andlisis basado en

sensor como ¢l aqui reclamado.
0. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado.

- Recibo de pago por 9 reivindicaciones adicionales
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