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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0006459
Solicitud de patente a nombre de NEURAVI LIMITED

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad
NEURAVI LIMITED, domiciliada en Galway, Irlanda, solicitante de la patente de la
referencia, en respuesta al oficio No. 10462 notificado electronicamente el 24 de
septiembre de 2019, relacionado con el concepto técnico de fondo, atentamente me
permito manifestar:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de cinco
(5) reivindicaciones, que reemplaza completamente el capitulo presentado
anteriormente y en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se modificé la reivindicacién 1, para incluir las caracteristicas técnicas de la
antigua reivindicacion 13, particularmente: “(...) en donde el elemento de acoplamiento
del coagulo comprende una pluralidad de segmentos adyacentes, y en donde los
segmentos estan configurados de manera que la fuerza radial ejercida por al menos dos
segmentos adyacentes difiera entre si”, y ademas se modifica para ahora recitar que:
“en donde el elemento de acoplamiento del coagulo comprende un anillo de celdas que
comprende de dos a cinco celdas circunferenciales, el anillo de celdas conectado a
puntales de conexion que estan curvados hacia una linea central de la estructura
expandible en su punto medio haciendo que el coagulo sobresalga en el area de los
puntales de conexidn, lo que hace que los puntales proximales del anillo de celdas
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pellizquen el coagulo sobresaliente contra la punta de un catéter durante el
recalentamiento parcial, en uso”, el debido soporte se encuentra en la Pagina 15, lineas
9-26 y en las figuras 3a y 3b de la solicitud internacional W02017/089424.

1.2 En el nuevo capitulo reivindicatorio, se ha eliminado la expresion “al menos” con
el fin de dar mayor claridad a la materia reclamada.

1.3 En la antigua reivindicacidn 5 se ha eliminado la expresién “sustancialmente” con
el fin de dar mayor claridad a la materia reclamada.

1.4 En la antigua reivindicacion 25 (nueva reivindicaciéon 24) se ha eliminado la
expresion “tal como”, y asi dar claridad a la invencion.

1.5 Se eliminan las antiguas reivindicaciones 13 y 31 a 48.

1.6 Se reenumeran las reivindicaciones restantes y sus dependencias, de acuerdo a
las modificaciones anteriores.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en
su concepto técnico.

2. Pago de tasas

En relacidon con el numero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene un menor niumero de reivindicaciones que el originalmente
presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta junto con

modificaciones a las reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de examen de
patentabilidad, segun lo establecido en la Resolucion 3719 del 2016.

3. Claridad y Concision de las Reivindicaciones
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Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las
modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio quedan subsanadas la
totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan
claridad y concision a la invencion descrita.

En relacidn con la objecidn del examinador con respecto a los fragmentos de las
antiguas reivindicaciones 1, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17 y 22, los cuales hacen
referencia a ventajas técnicas.

Es deseo del solicitante manifestar respetuosamente su desacuerdo con la opinidn del
examinador y aclarar que dichas limitaciones son caracteristicas técnicas funcionales de
la invencidn, las cuales son importantes y relevantes para caracterizar la presente
invencion. En particular, estas caracteristicas funcionales reivindican cémo los diversos
elementos de las reivindicaciones (por ejemplo, un cuerpo, un cartucho, la cavidad
interior del cuerpo, una boquilla, una tapa, un mecanismo automatico de abertura de
receptaculo, etc.) funcionan conjuntamente entre si con referencia al dispositivo de
inhalacion de polvo. Sin estas caracteristicas funcionales incluidas en las
reivindicaciones, se desconoceria la naturaleza inventiva del dispositivo reivindicado.

Ademas de lo anterior, me permito sefalar que la relacién funcional de los elementos y
las frases que acompanan las reivindicaciones gque indican una funcionalidad, son
admitidas por el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia para Examen de Solicitudes
de Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde ambas guias
establecen que una funcionalidad no es una caracteristica técnica de la invencién, pero
puede aparecer en la reivindicacion acompafado de las caracteristicas
técnicas que definen la invencidn.!?

En el presente caso, si bien la forma en la que estan redactadas las reivindicaciones
pueden configurar una funcionalidad, igualmente dichas reivindicaciones se encuentran
definidas por las caracteristicas técnicas estructurales esenciales. Por lo tanto, contrario
a restarle claridad a la materia reivindicada o a que sea imposible determinar el alcance
de la proteccion, tales componentes funcionales complementan las caracteristicas

esenciales de la invencidon. Asi, considero superada la anterior objecién, en tanto que

! Manual Andino de Patentes. (2004). Seccién 4.6.6 (disponible en
http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf

).

2 Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidon y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccion 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen Patentes.pdf).
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el alcance de las reivindicaciones es perfectamente entendible por una persona versada

en la materia.

En relacidn con la objecidon del uso de términos generales, me permito sefalar
respetuosamente que el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guia de Examen de
Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, establecen que el lenguaje
utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje comdn del campo técnico
relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones, debe ser el que
normalmente se da en el area técnica de la solicitud, siendo claro para la persona
versada en la 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
términos y/o frases como “marcador radiopaco” (reiv. 27), entre otros, pues a la luz del
Capitulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona

medianamente versada en la materia.

Es mas, a lo largo del Capitulo Descriptivo, dichos términos tienen los significados
asociados explicitamente aqui, con el animo de establecer el alcance de ciertos términos

y delimitar la interpretacion de las caracteristicas reclamadas en el presente invento.

Debe recordarse que la Descripcidn de una solicitud de patente debe servir para
interpretar las reivindicaciones. En conclusion, una persona medianamente versada en
la materia puede entender perfectamente el alcance y los limites de la proteccidn
solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el

invento y cuales elementos estan cobijados por las reivindicaciones y cuales no.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor esta en su derecho de reclamar
proteccidn para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la
amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invencién. Asi las cosas,
respetuosamente considero errada la objecidon 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 dispositivo reclamado.
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Esto es, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades sin
apartarse del espiritu y alcance de la materia reivindicada. De nuevo, una persona
versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los limites de la
proteccion solicitada, entendiendo qué modalidades incluyen sustituciones y cuales no,
con base en la informacion divulgada en el Capitulo Descriptivo. Por lo demas, vale la
pena anotar que el uso de estos términos y otros andlogos que indican la posibilidad de
obtener la invencion 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
invencion no se limita a una Unica modalidad, sino que cubre un concepto inventivo
global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invencién)
ligadas por un efecto técnico comun que finalmente delimita el alcance de la invencion.
Asi las cosas, insisto respetuosamente que los términos objetados son perfectamente
entendibles 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 proteccién solicitada, entendiendo cuales materializaciones estan cobijadas por las

reivindicaciones y cuales no.

Adicionalmente, en linea con las modificaciones realizadas al Capitulo Reivindicatorio
adjunto, se debe entender que el esquema de reivindicaciones de producto y método
responde a una aproximaciéon de “medios mas funcién”, que define elementos
estructurales mediante la relacion funcional entre dichos elementos. Como el
Examinador bien debe saberlo, este tipo de caracterizacion es permitido por los
lineamientos de examen en Colombia. Especificamente, la Guia de Examen de Patentes
y Modelos de Utilidad de la SIC, establece en el Capitulo 2.6.5.15 que se puede redactar
una reivindicacion por su funcién, siempre y cuando se precisen sus elementos
estructurales. En el presente caso, se esta reclamando el dispositivo por sus
caracteristicas técnicas estructurales, y adicionalmente se le esta afiadiendo el caracter
funcional de cada elemento estructural reclamado. Por lo tanto, se solicita
amablemente que dichas caracteristicas funcionales sean mantenidas dentro del
capitulo reivindicatorio.

En relacion con la objecidn del examinador a las antiguas reivindicaciones 10 a 12, las
cuales mencionan una fuerza radial que puede tener un patrén sinusoidal, sin embargo,
no se mencionan las caracteristicas técnicas estructurales que permiten la obtencion de
dichas fuerzas, por lo cual estas reivindicaciones no tienen materia que se pueda
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estudiar en el examen de patentabilidad. Es deseo del solicitante aclarar que dichas
reivindicaciones dependientes son dependientes de las reivindicaciones 1 a 9, en donde
se estan reclamando tanto caracteristicas estructurales como funcionales del dispositivo
de remocién de coagulos. En donde la fuerza radial ejercida por el dispositivo depende
de la configuracion geométrica y mecanica del mismo, en el presente caso se esta
reclamando en la nueva reivindicacidn 1, una estructura expandible y un miembro
alargado, en donde la estructura expandible tiene una configuracion de suministro
contraida, una configuracion desplegada de acoplamiento del codgulo expandido, y una
configuracién de pinzamiento del coagulo al menos parcialmente contraida, en donde el
elemento de acoplamiento del coagulo comprende una pluralidad de segmentos
adyacentes, y en donde el elemento de acoplamiento del codgulo comprende un anillo
de células que comprende de dos a cinco células circunferenciales, el anillo de células
conectado a puntales de conexién que estan curvados hacia una linea central de la
estructura expandible en su punto medio haciendo que el codgulo sobresalga en el area
de los puntales de conexion. Por lo tanto, solicitamos amablemente al examinador tener
en cuenta dicha materia reclamada para su estudio.

Ahora bien, haciendo referencia a la objecién en la reivindicaciéon 20 es claro en la
descripcion de las figuras 2a-2c que los puntales y coronas 142 hacen parte de la
estructura expandible tubular 130. Por lo tanto, dichas coronas tienen un diametro.

Considerando todos los anteriores argumentos y explicaciones, se considera que se ha
respondido a las observaciones hechas por el examinador en este respecto, por tanto,
se superan las objeciones planteadas y, en consecuencia, las nuevas reivindicaciones 1
a 29 se ajustan a las disposiciones de la Decisidon 486/00.

4. Novedad y Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas
reivindicaciones 1a 5, 7,9, 13a 18, 25 a 29, a la luz de las ensefianzas técnicas descrita
en el documento US 2014/0200608 (D1) y la falta de nivel inventivo de las antiguas
reivindicaciones 6, 19, 21 y 30, a la luz de las ensenanzas técnicas descritas en el
documento (D1).

A este respecto, me permito decir que el articulo 16 de la Decisidn 486 de la Comision

de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
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indicada, la invencidon no se considera como nueva si esta “comprendida” en el estado
de la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y
no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, especificamente
en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en
el nuevo capitulo reivindicatorio.

Por otra parte, me permito decir que el articulo 18 de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina establece que “Se considerara 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”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencién y establecer cémo ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura 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.

Considerando las anteriores definiciones y teniendo en cuenta las modificaciones
realizadas al capitulo reivindicatorio, es deseo del solicitante manifestar su desacuerdo
con dichas objeciones y presentar argumentos que demuestran la novedad y el nivel
inventivo de la invencidn que se reclama en las nuevas reivindicaciones 1 a 29.

En primer lugar, me permito llamar la atencién del examinador sobre la materia
reclamada en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual se modificé la
reivindicacién 1 para recitar en parte, particularmente: “(...) en donde el elemento
de acoplamiento del coagulo comprende una pluralidad de segmentos
adyacentes, y en donde los segmentos estan configurados de manera que la
fuerza radial ejercida por dos segmentos adyacentes difiera entre si; en donde
el elemento de acoplamiento del coagulo comprende un anillo de celdas que
comprende de dos a cinco celdas circunferenciales, el anillo de celdas
conectado a puntales de conexion que estan curvados hacia una linea central
de la estructura expandible en su punto medio haciendo que el coagulo
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sobresalga en el area de los puntales de conexion, lo que hace que los puntales
proximales del anillo de celdas pellizquen el coagulo sobresaliente contra la
punta de un catéter durante el recalentamiento parcial, en uso”. Tal como puede
establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, ninguna de estas
caracteristicas técnicas esta presente en el documento D1, citado por el examinador.

Ahora bien, el examinador cita el documento D1 Unicamente para intentar destruir la
novedad y el nivel inventivo de la presente invencién. Sin embargo, D1 no revela o
sugiere las caracteristicas reivindicadas por el solicitante por las siguientes razones:

El documento D1 no revela las caracteristicas expuestas en la reivindicacién 1. De
hecho, D1 carece de muchas de las caracteristicas distintivas y funciona de una manera
completamente diferente que el dispositivo reivindicado. Inicialmente, D1 no revela en
donde el elemento de acoplamiento del codgulo comprende una pluralidad de
segmentos adyacentes, y en donde los segmentos estdn configurados de manera que
la fuerza radial ejercida por dos segmentos adyacentes difiera entre si; en donde el
elemento de acoplamiento del codgulo comprende un anillo de celdas que comprende
de dos a cinco celdas circunferenciales, el anillo de celdas conectado a puntales de
conexidn que estan curvados hacia una linea central de la estructura expandible en su
punto medio haciendo que el codgulo sobresalga en el drea de los puntales de conexién,
lo gue hace que los puntales proximales del anillo de celdas pellizquen el codgulo
sobresaliente contra la punta de un catéter durante el recalentamiento parcial, en uso.
El examinador no aborda estas deficiencias de manera correcta.

Mas fundamentalmente, el documento D1 ha sido revisado en detalle y ninguna de las
realizaciones descritas en D1, incluidas las de las figuras 47, 53a, 99a, 99b y 99c¢, revela
la disposicion que ahora se reivindica. Especificamente, no se describe un elemento
de acoplamiento como ahora se reclama que incluye anillo de celdas que

comprende de dos a cinco celdas circunferenciales, el anillo de celdas
conectado a puntales de conexion que estan curvados hacia una linea central

de la estructura expandible en su punto medio. Por lo tanto, la nueva reivindicacion

1 modificada es nueva.

El documento D1 también falla en ensefar o sugerir la materia reclamada en la
reivindicaciéon 1 modificada. No hay ninguna sugerencia de la disposicién reivindicada
en D1, ni de la utilidad de esta disposicién para proporcionar segmentos adyacentes
gue ejercen diferentes fuerzas radiales entre si para hacer que el codgulo sobresalga
en el area de los puntales de conexidn, lo que hace gue los puntales proximales del
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anillo de celdas pellizquen el coaqulo sobresaliente contra la punta de un catéter. No

hay nada en D1 que motive a la persona experta a adoptar la disposicion particular de
las caracteristicas reclamadas, en lugar de las muchas disposiciones diferentes
proporcionadas en D1. Al carecer de divulgacién, ensefanza o motivacion, la
configuraciéon del dispositivo reivindicado es inventivo.

En vista de lo anterior, D1, ya sea que se tome solo o en combinacion, no ensefia o
sugiere las limitaciones de: "(...) en donde el elemento de acoplamiento del

coagulo comprende una pluralidad de segmentos adyacentes, y en donde los
segmentos estan configurados de manera que la fuerza radial ejercida por dos

segmentos adyacentes difiera entre si; en donde el elemento de acoplamiento
del coagulo comprende un anillo de celdas que comprende de dos a cinco
celdas circunferenciales, el anillo de celdas conectado a puntales de conexion
que estan curvados hacia una linea central de la estructura expandible en su
punto medio haciendo que el coagulo sobresalga en el area de los puntales de

conexion, lo que hace que los puntales proximales del anillo de celdas
pellizquen el codgulo sobresaliente contra la punta de un catéter durante el

recalentamiento parcial, en uso”.

Por lo tanto, al menos por estas razones, la reivindicacién 1 modificada es patentable
sobre la referencia citada como D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-29 son patentables por las mismas razones
expresadas anteriormente, con respecto a su reivindicacién independiente. Las
reivindicaciones dependientes también son patentables debido a las caracteristicas
adicionales mencionadas en las mismas.

En vista de las caracteristicas de diferenciacion comentadas anteriormente, el experto
no habria podido encontrar en D1 ensefianza alguna para obtener la invencion de la
presente solicitud. Las caracteristicas de diferenciacion no se divulgan ni se sugieren en
D1y, ademas, D1 no se ocupa del mismo problema técnico.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 no menciona, describe o
sugiere todas las caracteristicas técnicas reclamadas en el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado por el solicitante, no es posible afirmar que la invencién
hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dichos documentos.
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Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 29 cumplen con los requisitos
de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los articulos 16 y 18 de la Decision
486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guia para Examinadores
de la Superintendencia de Industria y Comercio.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse

que:
i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo asi con los requerimientos del Articulo 30 de la

Decisién 486; y
i) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, cumpliendo asi con

los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decision 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencidn a la solicitud
en estudio o si el sefior Examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencidn, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decisidn 486 -el cual otorga la facultad al Examinador para emitir los examenes
de fondo- y 42 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la
decision, que sera motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y por los terceros
reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

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

6. Anexos
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- Nuevo capitulo reivindicatorio que incluye veintinueve (29) reivindicaciones.

- Recibo por concepto de examen de patentabilidad, segun lo establecido en la
Resolucion No. 3719 de 2016.

Sefiora Directora,

(\jLI&N%\ IgAMgN\fALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

clarkemodet.com



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Industria y Comercio NIT: 800.176.089-2
COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

SUPERINTENDENCIA

Radicado: NC2018/0006459 CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
Recibo: 19-108011 CC: 66.783.790
Fecha: 18/12/2019 Pago PSE No: 355463

CUS: 537297026

Patente PCT i
DISPOSITIVO DE RECUPERACION DE COAGULOS PARA RETIRAR COAGULOS OCLUSIVOS DE UN VASO
SANGUINEO

Detalle del pago

Id. Rentistico Concepto y Servicio Cant. Val. Unit. Subtotal
1 50005-01-01 | Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invencién (DESCUENTO INTERNET) 1 $ 1,097,600 $ 1,097,600
TOTAL $ 1,097,600
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