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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES i
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO %{ ::O
Bogota, D.C.

Re.: Expediente No. NC2017/0002797
Fase nacional de Solicitud A 4%
de Patente PCT a nombre de :
ADVANCED BARIATRIC TECHNOLOGY, LLC

En relacidon con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y,#en
particular, para dar respuesta al Concepto Técnico contenido en el Oficio No. 7908,
proferido dentro del mismo, dentro del término conferido, por medio del presente
escrito nos permitimos manifestarles: !
A3
1. Mi representada me ha dado precisas instrucciones de presentar un nuevo
capitulo de reivindicaciones.

2. En consecuencia, se acompafia al presente escrito las reivindicaciones 1 .49
junto con el comprobante de pago por concepto de treinta y nueve (39)
reivindicaciones adicionales a partr de la décima (10) Recibo No:

AR N

3. Se acompafia igualmente el comprobante d pago por concepto de nuevo
examen de patentabilidad, Recibo No. 1’7

4. El sefior Examinador considera que los documentos US 2011/190791 D1, y'US
2014/046345 D2 afectan los requisitos de patentabilidad de la solicitud. Sin embargo,
mi representada considera que la invencion contenida en las reivindicaciones que se
acompafian cumple con los requisitos de patentabilidad por éuanto:

4.1 Como se evidencia en la redaccion de la reivindicacion principal 1, su estructura
es del tipo abierto, lo que significa que para la distincion del estado de la técnica del
producto alli definido se deben tener en cuenta los componentes, proporciones y
caracteristicas definidas en las reivindicaciones adicionales.
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Sobre lo anterior, la aceptacién de una reivindicacién del tipo abierto es ratificada por
la guia de examinadores de patentes de la SIC 2016, donde se lee; g ne
“2.6.5.2 Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado
Cuando el examinador evalde la novedad o el nivel inventivo, deberé tener en cuenta
el tipo de expresién de transicién (por ejemplo: “consistente en’, “qué_ comprénde”,
“caracterizado por” o ‘“consistente esencialmente en’) que se utilice en las
reivindicaciones. Lo anterior, dado que el objeto de la bisqueda depende del tipo:de
expresién utilizada. ne A
- Cuando una reivindicacién comprenda una expresién de transicién deitipo
‘cerrado’, el examinador interpretaré que los productos o pmcedfmientoé tan sélo
comprenden los elementos expuestos en la reivindicabfén. Asi, si una reivindicacién
trata de “un producto consistente unicamente en A, B y C”, el examinador interpretara
que el producto tan sélo comprende los elementos A, B y C; de manera querun
producto del estado de la técnica que tiene A, B, C y D o cualquier otro elemento no
anula la novedad, y por tanto, fa consideraré nueva.
- Cuando una reivindicacién comprenda una expresién de transicién de tipoyslii:
‘abierto”, el examinador interpretaré que los productos o procedimientos incluyenic i
tambien elementos no mencionados en la reivindicacion. Asi, si una reivindicacién
trata de “un producto que comprende A, B y C’, el examinador interpretars que el
producto comprende los elementos A, B, C y cualquier otro elemento no mencionado:
en la reivindicacién; de manera que un producto del estado de la técnica que tiene A;.
B, Cy D o cualquier otro elemento anula la novedad, Y por tanto, la consideraré no
nueva.
- El examinador salvo si la descripcién o las reivindicaciones contienen una
indicacion precisa de que esas caracteristicas son esenciales. tendré en mente, para
efecto de la biisqueda y del examen, que la expresion “consistente esencialmente
en” se interpretard como una expresion de tipo abierto (como “comprendiendo”).”..

-Por lo anterior, es claro que la reivindicacién 1 y sus dependientes estan
suficientemente definidas y la materia alli reclamada se distingue del estado de la
técnica. |

De acuerdo a lo manifestado, para el examen de novedad. de un grupo::"fde
reivindicaciones donde su clausula principal es del tipo- abierto, debe tenerse !én

cuenta el contenido de todas las reivindicaciones dependientes a ella.
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En este sentido, los elementos y caracteristicas reveladas en las reivindicaciones:6,
7,9, 11y 12 son nuevas: ellas refieren de forma resumida a que la primera pluralidad
de porciones de sutura (6401) no estan alineadas con la segunda pluralidad de
porciones de sutura (6401) cuando la pinza bariatrica esta4 en la posicién cerrada
(reiv. 6), la primera porcién alargada (2902) incluye una primera pluralidad de
porciones de sutura (6401) que tienen un anillo de sutura (8106, 8206) (reiv. 7):cada
cuerda de sutura (8306‘, 8406) tiene una pluralidad de phas (reiv. 9), cada hilo'de
sutura tiene un anclaje en forma de T en un extremo distal del rhismo (reiv. 11) y:.la
primera, la segunda y la tercera porcién de polimero comprenden un polimero:sobre
moldeado de la pinza bariatrica. |

Todos los elementos y caracteristicas mencionados hacen pérte de lacpinza
bariatrica definida en la reivindicacién principal 1, dichos elem'entos y caracteristicas
no son revelados por D1 ni por D2. Luego', a la luz de los mencionados documentos,
la pinza definida en las nuevas reivindicaciones 1-17 es nueva, ademés de inventiva
pues no hay documento alguno relacionado que sugiera los elementos: y
caracteristicas ya mencionados. sutue

4.2 En el mismo sentido, la reivindicacién 19 al igual que la reivindicacién 1, es: del
tipo abierto y de acuerdo a lo manifestado para el examen de novedad yihivel
inventivo de un grupo de reivindicaciones donde su clausula principal es del tipo

abierto, debe tenerse en cuenta el contenido de todas las reivindicaciones

dependientes de ella.

En este sentido, los elementos y caracteristicas reveladas en las reivindicaciones 26,
27, 29, y 31 son nuevos. Estas revelan de forma breve lo siguiente: que la primera
pluralidad de porciones de sutura (6401) no estan alineadas con la segunda
pluralidad de porciones de sutura (6401)' cuando la pinza bariatrica esta en la
posicion cerrada (reiv. 26), que la primera porcién alargada (2902) incluye una
primera pluralidad de porciones de sutura (6401) que tienen un anillo de sutﬁra
(8106, 82086) que pasa a través, el anillo de sutura (8106, 8206) (reiv. 27), que cada
hilo de sutura tiene una pluralidad de puas que se extienden desde la misma para su
anclaje al estémago del paciente (reiv.29) y que cada hilo de sutura tiene un anclaje
en forma de T en un extremo distal del mismo (reiv. 31).
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~ Aqui los elementos y caracteristicas mencionadas hacen parte de la pinza bariatrica

definida en la reivindicacion principal 19; estos elementos y caracteristicas:noison
revelados por D2 ni D1. Por lo tanto, a la luz de los citados documentos lazpinza
definida en las reivindicaciones 19-34 es nueva, ademas posee altura inventiva’iﬁues
como quedd demostrado en el examen reéiizado por el examinador "n'o(a:hay
documento alguno relacionado que sugiera los elementos y. cara;:teristicaéis--ya
mencionados. | ré) fisine

4.3 Finalmente, frente al Gitimo grupo de reivindicaciones que definen una pinza
bariatrica, esta es nueva e inventiva. La reivindicacion principal 36 como la 1:y}la:19
son del tipo abierto y, para el examen de patentabilidad de una invéncién‘,ia:'es
necesario tener en cuenta los elementos y caracteristicas contenidos “en las
reivindicaciones dependientes. En ese orden de ideas, todos los elementos:y
caracteristicas contenidos en las reivindicaciones mencionadas son nuevos ya que
especificamente el contenido de las reivindicaciones 39, 42 y 44 se refieren agq}zeia
primera pluralidad de porciones de sutura (6401) no estan alineadas con la segunda
pluralidad de porciones de sutura (6401) cuando la pinza bariatrica (100, 2900; 4100,
4200, 4300, 4400, 5500, 5600, 5900, 6400, 8300) esta en una posicién cerradg_jﬁgg!y.
39), a que cada hilo de sutura tiene una-pluralidad de plas que se extienden desde
alli para anclarse al estémago del paciente (reiv. 42) y que cada hilo de sutura tiene
un anclaje en forma de T (reiv. 44). .

En este punto, los elementos y caracteristicas mencionados hacen parte de la pinza
balriétrica definida en la reivindicacién principal 36. Estos elementos y caracteristicas
no son revelados por D2 ni D1; asi las cosas, con base en el andlisis realizado y a
los documentos aportados la pinza definida en las nuevas reivindicaciones Sélﬁé‘ es
nueva. |

5. Consideramos que con las correcciones efectuadas, el ca
que se acomparia resuelve las objeciones planteadas por el sefior Examinador.
Les solicitamos se sirvan agregar este escrite’y sus anexos al expediente y canceder

el privilegio solicitado.

De Ustedes Ate

~—
.. GERM_ANm\
T.P. No. 2.978 del C.S.J.
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Re.: Expediente No. NC2017/0002797
Fase nacional de Solicitud
de Patente PCT a nombre de
ADVANCED BARIATRIC TECHNOLOGY, LLC

En relacidn con la solicitud contenida en el expediente de la referencia y,en
particular, para dar respuesta al Concepto Técnico contenido en el Oficio No. 7908,
proferido dentro del mismo, dentro del término conferido, por medio del presente
escrito nos permitimos manifestarles:
1
1. Mi representada me ha dado precisas instrucciones de presentar un nuevo

capitulo de reivindicaciones.

2. En consecuencia, se acompaia al presente escrito las reivindicaciones 1 @49
junto con el comprobante de pago por concepto de treinta y nueve (39)
reivindicaciones adicionales a partir de la décima (10), Recibo No.

Ay

3. Se acompafia igualmente el comprobante de pago por concepto de nuevo
examen de patentabilidad, Recibo No. _- % 4 T ‘1?

4. El sefior Examinador considera que los documentos US 2011/190791 D1, y US
2014/046345 D2 afectan los requisitos de patentabilidad de la solicitud. Sin embargo,
mi representada considera que la invencion contenida en las reivindicaciones que se
acompafan cumple con los requisitos de patentabilidad por cuanto:

4.1 Como se evidencia en la redaccion de la reivindicacion principal 1, su estructura
es del tipo abierto, lo que significa que para la distincién del estado de la técnica del
producto alli definido se deben tener en cuenta los componentes, proporciones y
caracteristicas definidas en las reivindicaciones adicionales.
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Sobre lo anterior, la aceptacion de una reivindicacién del tipo abierto es ratificada por
la guia de examinadores de patentes de la SIC 2016, donde se lee; to
“2.6.5.2 Reivindicaciones de tipo abierto y cerrado

Cuando el examinador evaltie la novedad o el nivel inventivo, debera tener en cuenta
el tipo de expresién de transicién (por ejemplo: “consistente en’, “qué comprende”,
“caracterizado por” o “consistente esencialmente en”’) que se utilice en las
reivindicaciones. Lo anterior, dado que el objeto de la bisqueda depende del tipo'de
expresion utilizada. e .

- Cuando una reivindicacién comprenda una expresién de transicion de:tipo
“cerrado”, el examinador interpretard que los productos o procedimientos tan solo
comprenden los elementos expuestos en la reivindicacion. Asi, si una reivindicacion
trata de “un producto consistente unicamente en A, B y C”, el examinador interpretara
que el producto tan sélo comprende los elementos A, B y C; de manera querun
producto del estado de la técnica que tiene A, B, C y D o cualquier otro elemento no
anula la novedad, y por tanto, la considerara nueva.

- Cuando una reivindicacién comprenda una expresion de transicion de tipo:s!
“abierto”, el examinador interpretaré que los productos o procedimientos incluyen'c '
también elementos no mencionados en la reivindicacién. Asi, si una reivindicacion
trata de “un producto que comprende A, B y C”, el examinador interpretara que el
producto comprende los elementos A, B, C y cualquier otro elemento no mencionado
en la reivindicacién; de manera que un producto del estado de la técnica que tiene A,
B, C y D o cualquier otro elemento anula la novedad, y por tanto, la considerara no
nueva.

- El examinador salvo si la descripcién o las reivindicaciones contienen una
indicacion precisa de que esas caracteristicas son esenciales. tendra en mente, para
efecto de la busqueda y del examen, que la expresion “consistente esencialmente
en” se interpretara como una expresién de tipo abierto (como “comprendiendo”).”.

-Por lo anterior, es claro que la reivindicacion 1 y sus dependientes estan
suficientemente definidas y la materia alli reclamada se distingue del estado de la

técnica.

De acuerdo a lo manifestado, para el examen de novedad de un grupo de
reivindicaciones donde su clausula principal es del tipo- abierto, debe tenerse en

cuenta el contenido de todas las reivindicaciones dependientes a ella.
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En este sentido, los elementos y caracteristicas reveladas en las reivindicaciones'6,
7,9, 11y 12 son nuevas: ellas refieren de forma resumida a que la primera pluralidad
de porciones de sutura (6401) no estan alineadas con la segunda pluralidad de
porciones de sutura (6401) cuando la pinza bariatrica esta en la posicién cerrada
(reiv. 6), la primera porcién alargada (2902) incluye una primera pluralidad de
porciones de sutura (6401) que tienen un anillo de sutura (8106, 8206) (reiv. 7),;‘cada
cuerda de sutura (8306, 8406) tiene una pluralidad de puas (reiv. 9), cada hilo'de
sutura tiene un anclaje en forma de T en un extremo distal del mismo (reiv. 11) y la
primera, la segunda y la tercera porcién de polimero comprenden un polimero:sobre
moldeado de la pinza bariatrica.

Todos los elementos y caracteristicas mencionados hacen parte de lac=pinza
bariatrica definida en la reivindicacion principal 1, dichos eiem'entos y caracteristicas
no son revelados por D1 ni por D2. Luego, a la luz de los mencionados documentos,
la pinza definida en las nuevas reivindicaciones 1-17 es nueva, ademas de inventiva
pues no hay documento alguno relacionado que sugiera los elementos vy
caracteristicas ya mencionados.

4.2 En el mismo sentido, la reivindicaciéon 19 al igual que la reivindicacién 1, es del
tipo abierto y de acuerdo a lo manifestado para el examen de novedad y mivel
inventivo de un grupo de reivindicaciones donde su clausula principal es del tipo
abierto, debe tenerse en cuenta el contenido de todas las reivindicaciones
dependientes de ella.

En este sentido, los elementos y caracteristicas reveladas en las reivindicaciones 26,
27, 29, y 31 son nuevos. Estas revelan de forma breve lo siguiente: que la primera
pluralidad de porciones de sutura (6401) no estan alineadas con la segunda
pluralidad de porciones de sutura (6401)' cuando la pinza bariatrica esta en la
posicién cerrada (reiv. 26), que la primera porcién alargada (2902) incluye una
primera pluralidad de porciones de sutura (6401) que tienen un anillo de sutura
(8106, 8206) que pasa a través, el anillo de sutura (8106, 8206) (reiv. 27), que cada
hilo de sutura tiene una pluralidad de puas que se extienden desde la misma para su
anclaje al estbmago del paciente (reiv.29)' y que cada hilo de sutura tiene un anclaje
en forma de T en un extremo distal del mismo (rei\}. 31).

3



. ! la
S Castillo Grau & Asociados
: ABOGADOS
lt)C '
Aqui los elementos y caracteristicas mencionadas hacen parte de la pinza bariatrica
definida en la reivindicacion principal 19; estos elementos y caracteristicas noison
revelados por D2 ni D1. Por lo tanto, a la luz de los citados documentos lapinza
definida en las reivindicaciones 19-34 es nueva, ademas posee altura inventiva'pues
como quedé demostrado en el examen realizado por el examinador no(rhay
documento alguno relacionado que sugiera los elementos y caracteristicas:ya

mencionados. | tieine

4.3 Finalmente, frente al Ultimo grupo de reivindicaciones que definen una pinza
bariatrica, esta es nueva e inventiva. La reivindicacién principal 36 como la 17y/la 19
son del tipo abierto y, para el examen de patentabilidad de una invencion,-es
necesario tener en cuenta los elementos y caracteristicas contenidos en las
reivindicaciones dependientes. En ese orden de ideas, todos los elementos:y
caracteristicas contenidos en las reivindidaciones mencionadas son nuevos ya que
especificamente el contenido de las reivindicaciones 39, 42 y 44 se refieren a que la
primera pluralidad de porciones de sutura (6401) no estan alineadas con la ségﬂnda
pluralidad de porciones de sutura (6401) cuando la pinza bariatrica (100, 2900; 4100,
4200, 4300, 4400, 5500, 5600, 5900, 6400, 8300) esta en una posicion cerrada (reiv.
39), a que cada hilo de sutura tiene una pluralidad de puas que se extienden d'es:de
alli para anclarse al estémago del paciente (reiv. 42) y que cada hilo de sutura tiene
un anclaje en forma de T (reiv. 44).

En este punto, los elementos y caracteristicas mencionados hacen parte de la pinza
bariatrica definida en la reivindicacién principal 36. Estos elementos y caracteristicas
no son revelados por D2 ni D1; asi las cosas, con base en el andlisis realizado y a

los documentos aportados la pinza definida en las nuevas reivindicaciones 35-49 es
nueva.

el privilegio solicitado.

De Ustedes Ate

GERMAN CA
T.P.No.2978 delC.SJ.
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