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DOCTORA

EDNA MARCELA RAMIREZ OROZCO

DIRECTORA NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
E.S.D.

REF. EXPEDIENTE No.: NC2021/0004424.

SOLICITUD PATENTE: BIOSENSOR CON CAPA DE MECHA
POROSA.

SOLICITANTES: ALEJANDRO GAMBOA BURGOS.

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIAL OFICIO NO. 6453 NOTIFICADO EL 29
DE ABRIL DE 2021.

CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, mayor de edad, domiciliada en Bogota D.C.,,
identificada con cedula No 40.017.374, en mi condicién de apoderada de
ALEJANDRO GAMBOA BURGOS, por el presente escrito y estando dentro del
término legal para hacerlo, doy respuesta al oficio arriba referenciado, de acuerdo
con lo siguiente:

En respuesta al oficio No. 6453, a continuaciéon, encuentran:
i. Respuesta a los puntos del requerimiento

- Respuesta punto por punto a los requerimientos del examinador.
ii. Adjunto a este memorial se presenta:

- IPRP en espanol.

- Capitulo reivindicatorio tal y como se presentd el 9 de abril de 2021 al
momento de entrar en fase nacional y que contiene el capitulo reivindicatorio

modificado en virtud del articulo 34 del PCT y el capitulo reivindicatorio
original.
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1. Capitulo 16 11 (PCT).

El examinador solicita allegar el reporte del Examen Preliminar Internacional
(International Preliminary Report on Patentability - IPRP) correspondiente a la
solicitud bajo estudio, con su traduccién al castellano, incluidos sus anexos, tal
como se establece en el numeral 5.2.6. del Titulo X de la Circular Unica de la

Superintendencia.

Adjunto a este memorial se presenta el IPRP en castellano como lo solicita el
examinador. Al solicitante le gustaria aclarar que dicho documento se encuentra
disponible en la base de datos de la OMPI, pero se adjunta a este memorial de

respuesta para su facil consulta.

2. Pago por reivindicaciones adicionales.

El examinador recomienda pagar la tasa por las reivindicaciones adicionales, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.2.2. del Titulo X de la Circular

Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al solicitante le gustaria aclarar que el capitulo reivindicatorio modificado en virtud
del articulo 34 del PCT consta Unicamente de diez (10) reivindicaciones por lo que
no existen reivindicaciones adicionales que ameriten un pago por el concepto
solicitado. Se adjunta a este memorial de respuesta el capitulo reivindicatorio tal y
como se presentd el 9 de abril de 2021 al momento de entrar en fase nacional y
que contiene el capitulo reivindicatorio modificado en virtud del articulo 34 del

PCT y el capitulo reivindicatorio original.

Para efectos de notificaciones, recibiré estas, via internet

(claudia.caro@ponsip.com), en la secretaria de esa direcciéon y/o en la de la
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Delegatura de Propiedad Intelectual o en mi oficina de abogados de la Calle 94 A

No 11A-32 Oficina 306 de la ciudad de Bogota.

Agradezco su atencidn.

%{/ﬁ%/ﬁfﬁﬁﬂﬁf%

CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ
CCNo 40.017.374 de Tunja
T.P.No 36.448 del C.Sde la J.

Adjunto lo anunciado.



TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES

PCT

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD
(Capitulo II del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes)

(Articulo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del solicitante

. PARA CONTINUAR . .
del dat A
o del mandatario LA TRAMITA CION Véase formulario PCT/IPEA/416
Solicitud internacional N° Fecha de presentacién internacional Fecha de prioridad (dia/mes/aiio)
(dia/mes/aiio)
PCT/PE2018/000022 15 octubre 2018
(15.10.2018)

AG61F9/00 (2006.01)

Clasificacion Internacional de Patentes (CIP) o a la vez clasificacién nacional e CIP

Solicitante

GAMBOA BURGOS, Alejandro

O

O

Administrativas).

1. El presente informe preliminar internacional sobre patentabilidad, se establece por esta Administracién encargada del

examen preliminar internacional segtin el Articulo 35 y se transmite al solicitante conforme al Articulo 36.

Este INFORME comprende 6 hojas, incluida la presente hoja de portada.
3. Este informe también contiene ANEXOS, que comprenden:

a. (remitido al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de 6 hojas. descritas a continuacién:

hojas de las reivindicaciones que han sido medificadas y cualquier escrito de acompaiiamiento

(véase Reglas 46.5, 66.8, 70.16, 91.2 y la Instrucciéon administrativa 607 del PCT).
hojas que contienen rectificaciones no tomadas en cuenta por esta Administracién porque no estuvieran
disponibles en el momento en el que esta Administracién comenz6 a elaborar este informe, asi como los
escritos de acompafiamiento (Reglas 66.4bis, 70.2.e), 70.16 y 91.2)
hojas de reemplazo y escritos de acompafiamiento, que esta Administracién considera que, o bien
contienen una modificacion que se extiende mas alld de lo divulgado en la solictud internacional tal y
como fue inicialmente presentada, o bien las hojas de reemplazo no se acompafiaron de un escrito
indicando la base para la modificacién en la solicitud tal y como se presentd, segiin se indica en el punto
4 del Recuadro [ 'y en el Recuadro Suplementario (véase Regla 70.16 b)).
(remitido unicamente a la Oficina Internacional) un total de (indicar tipo y nimero de soporte(s)
electrénico(s)) , que contiene una lista de secuencias, solo en formato electrénico, como se indica en el
Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias (ver parrafo 3fer del AnexoC de las Instrucciones

4. El presente informe contiene indicaciones relativas a los puntos siguientes:

No formulacién de opinién sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacién industrial

Declaracién motivada segtin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la

Recuadro [ Base de este informe
[] Recuadro Il Prioridad
[] Recuadro III
[] RecuadroIV Falta de unidad de invencion
Recuadro V
aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién
[[] Recuadro VI Ciertos documentos citados
[] Recuadro VII  Defectos en la solicitud internacional
[[] Recuadro VIII Observaciones relativas a la solicitud internacional

Fecha de presentacion de la solicitud de examen preliminar
internacional

11 mayo 2020 (11.05.2020)

Fecha de finalizacion del presente informe

15 diciembre 2020 (15.12.2020)

Nombre y direcciéon postal de la Administracién encargada
del examen preliminar internacional
OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana 75 - 28071 Madrid (Espaiia)
N° de fax: 91 349 53 04

Funcionario autorizado
Javier Cuadrado Prados

N° de teléfono: 91 349 55 22

Formulario PCT/IPEA/409(hoja de portada) (Enero 2015)




Solicitud internacional N°

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD PCT/PE2018/000022

Recuadro 1. Base de este informe

1. Por lo que respecta al idioma, este informe se ha establecido sobre la base:

de la solicitud internacional en el idioma en el que se deposit6

e una traduccién del idioma original al siguiente idioma , que es el idioma de una traduccién proporcionada a
d duccién del idi iginal al sigui idi 1 idi d duccié ionad;
los fines de:
[] bisqueda internacional (Reglas 12.3.a) y 23.1.b))
[] publicacién de la solicitud internacional (Regla 12.4.a))

[[] examen preliminar internacional (Reglas 55.2.a) y/o 55.3.a))

2. Por lo que respecta a los elementos de la solicitud internacional, esta opinién se ha establecido sobre la base de (las
hojas de reemplazo que hayan sido enviadas a la Oficina Receptora en respuesta a un requerimiento segin el
Articulo 14 se las denomina en este informe como "inicialmente presentadas" y no se anexan al informe):

[] 1lasolicitud internacional tal y como fue inicialmente presentada/enviada

la descripcién: paginas 1-7, tal como se presentaron/enviaron inicialmente

paginas * recibidas por esta Administracién en fecha
paginas * recibidas por esta Administracién en fecha

las reivindicaciones: niimeros , tal como se presentaron/enviaron inicialmente

nimeros * , modificadas (acompafiadas de una declaracién) segtin el Articulo 19
nimeros 1-10 recibidas por esta Administracion en fecha 11/05/2020

los dibujos: paginas 1/9 a 9/9, tal como se presentaron/enviaron inicialmente

paginas * recibidas por esta Administracién en fecha
paginas * recibidas por esta Administracién en fecha

|:| una lista de secuencias - ver Recuadro Suplementario relativo a listas de secuencias

3. Las modificaciones ha ocasionado la anulacidn de:

[] 1adescripcion, paginas
las reivindicaciones Nos. 1-11 originales
[] los dibujos, hojas/fig.

[] 1lalista de secuencias (precisar)

4. [] Esta opinién se ha establecido como si (algunas de) las modificaciones listadas mds abajo no se hubieran
realizado ya que, o bien se considera que van mds alld de la divulgacién de la invencién tal como fue presentada,
o bien no se acompafiaron de una carta indicando la base para las modificaciones en la solicitud tal y como se
presentd, como se indica en el Recuadro Suplementario (Regla 70.2.c) y c-bis)).

[] 1adescripcion, paginas
|:| las reivindicaciones, Nos.
[] los dibujos, hojas/fig.

[] 1lalista de secuencias (precisar)

5. [] Estaopinién se ha establecido:

[[] tomando en consideracion la rectificacién de un error evidente autorizado por o notificado a esta
Administracién segtin la Regla 91 (Reglas 66.1.d-bis) y 70.2.¢)).
sin tomar en consideracién la rectificacién de un error evidente autorizado por o notificado a esta
Administracién segtin la Regla 91 (Reglas 66.4bis y 70.2.e)).

6. Por lo que respecta a las biisquedas complementarias (Reglas 66.1 fer y 70.2(f):

esta Administracién ha realizado una biisqueda complementaria el 11/12/2020
] sehan recuperado documentos adicionales durante la biisqueda complementaria.
[] esta Administracién no ha realizado bisqueda complementaria por considerar que no serfa de utilidad.

7. [[] El(los) informe(s) de biisqueda internacional suplementario(s) emitido(s) por la(s) Administracién(es) ha(n)
sido recibido(s) y tomados(s) en consideracidn para establecer esta opinién (Regla 45bis.8.b) y ¢))

* Si se utiliza el punto 4, algunas o todas estas pdginas pueden llevar el sello de "sustituida”

Formulario PCT/IPEA/409(Recuadro I)(Enero 2015)



Solicitud internacional N°

INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE
PATENTABILIDAD PCT/PE2018/000022

Recuadro V.  Declaracién motivada segiin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacién
industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

1. Declaracién

Novedad Reivindicaciones 1-10 SI
Reivindicaciones NO

Actividad inventiva Reivindicaciones 1-10 SI
Reivindicaciones NO

Aplicacién industrial Reivindicaciones 1-10 SI
Reivindicaciones NO

2. Citasy explicaciones (Regla 70.7)

A continuacién, se relacionan los documentos del estado de la técnica tenidos en consideracion para la realizacién de
este Examen Preliminar.

D1 US 2005101921 Al 12/05/2005
D2 US 4685906 A 11/08/1987
D3 JP 2012065874 A 05/04/2012
D4 US 5611788 A 18/03/1997
D5 ES 2060969T T3 01/12/1994
D6 ES 1078238 U 12/12/2012
D7 ES 2529056 T3 16/02/2015
D8 US 4468103 A 28/08/1984
D9 Anénimo: “LANSIER — Del 23 al 25 de agosto, 2018 se llevé a cabo 11/10/2018

el XXVII Congreso Pernano de Oftalmologia en el Hotel Westin.”,

11 Octubre 2018 (11/10/2018) Recuperado de Internet:

URL: hitps:/rwvww facebook conviansierper/posts/0836630753 53022/

[recuperado el 20/05/2019]

La presente solicitud internacional se refiere a un dispositivo aplicador de soluciones oftdlmicas, especificamente de
gotas para ojos en envases monodosis o botellas desechables con una porcién de mango plana (pagina 1, lineas 6-9,
pagina 3, lineas 19-20).

La solicitud admite como conocidos en el estado de la técnica varios antecedentes de patentes previas, de los que no se
indica algiin problema particular que se pretenda resolver. Por lo tanto, se puede deducir que la solucién propuesta en la
solicitud internacional pretende ser una alternativa a la técnica conocida. En todo caso, si se indican algunas de las
pretendidas ventajas del dispositivo propuesto, entre las que se citan que permite “posicionarse en el ojo en un dngulo
de 30° a 60° con respecto a un plano horizontal facilitando la aplicacion de la solucion oftdlmica”, “sostener al
envase de monodosis en posicion vertical con la boca del envase hacia arriba cuando no estd en uso”, “mantener al
envase aislado de cualquier contacto fisico con superficies externas”, “insertar, sacar y presionar el envase
directamente con los dedos, y visualizar sustancialmente el contenido y la etiqueta del envase” y “la utilizacion del
envase monodosis en aplicaciones posteriores al primer uso” (pagina 3, lineas 5-15).

Se ha presentado la solicitud de Examen Preliminar Internacional en fecha 11 de mayo de 2020, junto a la que se han
aportado unas medificaciones en virtud del articulo 34 PCT, que han significado la incorporacién de un nuevo juego
de reivindicaciones. Las modificaciones en el juego de reivindicaciones se acompafian de un documento de respuesta a
la Opinién Escrita que incluye una explicacién de las modificaciones presentadas y unas alegaciones en defensa de la
novedad y la actividad inventiva del nuevo juego de reivindicaciones. Estas modificaciones en virtud del articulo 34
constituyen la base del presente Examen Preliminar Internacional.

Sigue en pagina siguiente...

Formulario PCT/IPEA/409(Recuadro V)(Enero 2015)



Solicitud internacional N°
INFORME PRELIMINAR INTERNACIONAL

SOBRE PATENTABILIDAD PCT/PE2018/000022
Continuacién Recuadro V.  Declaraciéon motivada segiin el Articulo 35.2) sobre la novedad, la actividad inventiva y
Continuacién 2. la aplicacion industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracién

El nuevo juego de reivindicaciones modificadas en virtud del articulo 34 PCT y que sirven de base para este Examen
incluye dos reivindicaciones independientes (primera y octava) que se refieren respectivamente a un aplicador de
soluciones oftdlmicas en envases de monodosis (primera), de la que dependen otras seis reivindicaciones (2 a 7) y a un kit
para soluciones oftdlmicas (octava), de la que dependen otras dos reivindicaciones (9 a 10).

En resumen, se ha incluido en las nuevas reivindicaciones independientes primera y octava el contenido de la
reivindicacién original dependiente quinta, que fue declarada en la Opinién Escrita de fecha 21 de mayo de 2019 con
novedad y actividad inventiva. Acorde con lo anterior, se ha eliminado la reivindicacién quinta original y se han
renumerado las reivindicaciones originales 6 a 11, que ahora pasan a ser 5 a 10.

Con relacién a la reivindicacién independiente primera del nuevo juego de reivindicaciones, se considera que los
documentos citados en el Informe de Busqueda Internacional (IBI) solo muestran el estado general de la técnica y no se
juzgan de particular relevancia. Asi, la invencién reivindicada parece cumplir los requisitos de novedad, actividad
inventiva y aplicacién industrial (articulos 33.2, 33.3, 33.4 PCT).

De los citados en el Informe de Biisqueda Internacional, el documento D1, citado en la propia solicitud, puede ser
considerado como el estado de la técnica mas cercano, ya que presenta un dispositivo con idéntico propdsito que, en
relacion al objeto que se deriva de la nueva redaccién de la reivindicacién primera, puede aceptarse que anticipa (las
referencias entre paréntesis se aplican a ese documento):

- Un aplicador de soluciones oftdlmicas en envases de monodosis (resumen, figura 1) que comprende:

euna estructura (1) con una pared (20) que cubre el largo, ancho y altura de un envase de monodosis, donde la
pared (20) deja al menos un espacio abierto para insertar, sacar, presionar el envase de monodosis y permitir
visualizar la etiqueta y el contenido del envase (figuras);

euna base de soporte (30) hueca y plana unida o formando parte de un extremo de la pared (20) de la estructura
s6lida (figuras);

eun borde ovalado (10) ubicado en el otro extremo de la pared (20) de la estructura sélida (figuras), el borde
ovalado posee un labio superior y un labio inferior (12, figuras 1-2, 7-8) céncavos (figuras 3-4); y,

euna porcién de fijacién (31) ubicada en la estructura con agarraderas para recibir y mantener en una posicién fija
al envase de monodosis (parrafo 29, final, figura 1).

Asi pues, la nueva reivindicacién primera de la solicitud tiene, con respecto a este documento D1, las siguientes
caracteristicas técnicas diferenciadas:

- El labio superior y el labio inferior del borde ovalado estin “a desnivel para facilitar el posicionamiento del
aplicador en un dngulo entre 30 y 60° con respecto a un plano horizontal”.

- Cada agarradera comprende “un primer perfil en forma de C y cada primer perfil en forma de C comprende un
segundo perfil en forma de C dispuesto adyacente y de forma continuada al primer perfil en forma de C, donde
dicho segundo perfil en forma de C es de un menor tamaiio que el primero y su funcion es servir como
mecanismo de tope para encajar el envase de monodosis en el centro hasta una determinada posicion fija e
impedir que siga avanzando”.

La primera caracteristica diferencial tiene un efecto técnico indicado en la propia reivindicacién y consistente en “facilitar
el posicionamiento del aplicador en un dngulo entre 30 y 60° con respecto a un plano horizontal”.

El segundo juego de caracteristicas diferenciales consigue unos efectos técnicos que se indican en la propia reivindicacion,
y consisten en “servir como mecanismo de tope para encajar el envase de monodosis en el centro hasta una determinada
posicion fija e impedir que siga avanzando”.

Sigue en pagina siguiente...

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V continuacién 2)(Enero 2015)



) i Solicitud internacional N°
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION ENCARGADA DEL

EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL PCT/PE2018/000022
Continuacion Recuadro V.  Declaracion motivada segiin la Regla 66.2(a)(ii) sobre la novedad, la actividad
Continuacién 3. inventiva y la aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Cabe concluir que el objeto técnico que se deriva de la nueva reivindicacién primera resuelve varios problemas técnicos
con respecto al estado de la técnica mds préximo que serian como facilitar el posicionamiento del aplicador en un dngulo
entre 30y 60° con la horizontal para conseguir una mayor comodidad en la instilacion de la solucion oftdlmica, evitando
que el paciente tenga que inclinar mucho la cabeza hacia atrds (la solicitud lo resuelve mediante la primera caracteristica
diferencial, el desnivel entre los labios superior e inferior del borde ovalado) y como conseguir encajar el envase de
monodosis en el centro hasta una determinada posicion fija e impedir que siga avanzando (la solicitud lo resuelve
mediante el segundo juego de caracteristicas diferenciales).

Se considera que el objeto que se desprende de la nueva reivindicacién primera cumple los requisitos de novedad y
actividad inventiva de acuerdo con el articulo 33 (2, 3) del PCT, ya que las caracteristicas diferenciales que en ella se
incluyen puede considerarse que no son anticipadas ni se derivan de una forma evidente de algiin documento del estado de
la técnica. No se considera evidente para un experto en la materia la incorporacién de estas caracteristicas al aplicador del
documento D1 para conseguir esos resultados.

Por lo tanto, con respecto a la nueva reivindicacién primera, los documentos citados en el IBI solo muestran el estado
general de la técnica y no son de especial relevancia. Se puede aceptar que las caracteristicas de esta nueva reivindicacion
dan lugar, con respecto a la técnica conocida, a un modo de realizacién alternativo y no evidente para un experto en la
materia.

La solicitud presenta una nueva reivindicacién principal independiente (octava) relativa a un kit para soluciones
oftdlmicas, de la que dependen otras dos reivindicaciones (novena y décima).

Aunque se ha redactado formalmente como una reivindicacién independiente, el objeto de proteccién que se deriva de la
misma resulta en un dispositivo aplicador de soluciones como el de la nueva reivindicacién primera de la solicitud, que
estd contenido en un kit para soluciones oftdlmicas que comprende un frasco con tapa hermética.

Siguiendo las argumentaciones dadas con anterioridad, y dado que el aplicador de la nueva reivindicacién primera se
considerd con novedad y actividad inventiva, igualmente se considera con novedad y actividad inventiva de acuerdo
con el articulo 33 (2, 3) del PCT el objeto que se deriva de esta nueva reivindicacién octava, ya que aunque resulta
obvio, y ademds conocido, en el campo técnico de los aplicadores de soluciones oftdlmicas, la posibilidad de incluir el
mismo en un kit que comprende un frasco con una tapa hermética, como se puede comprobar en el documento D8 citado
en el IBI, resulta nuevo y no evidente que el kit para soluciones oftdlmicas que comprende un frasco con tapa hermética
incorpore un dispositivo aplicador de soluciones como el reivindicado en esta nueva reivindicacién octava.

Las reivindicaciones 2 a 7 son dependientes, directa o indirectamente, de la nueva reivindicacién primera y delimitan
caracterfsticas adicionales optativas y consideradas no esenciales y, de este modo, como la primera, también cumplirian
los requisitos con respecto a novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial de acuerdo con el Articulo 33 (2, 3,
4) del PCT.

Las reivindicaciones 9 a 10 son dependientes, directa o indirectamente, de la nueva reivindicacién octava y delimitan
caracterfsticas adicionales optativas y consideradas no esenciales y, de este modo, como la octava, también cumplirian
los requisitos con respecto a novedad, actividad inventiva y aplicacion industrial de acuerdo con el Articulo 33 (2, 3,
4) del PCT.

En conclusion, se puede considerar que el nuevo juego de reivindicaciones cumple con los requisitos de novedad,
actividad inventiva y aplicacién industrial.

En la Opinién Escrita de fecha 21 de mayo de 2019 se advertia de una posible divulgacién previa del objeto de la solicitud
internacional. Concretamente, se decfa que la entrada en Facebook de LANSIER (documento D9 del Informe de
Bisqueda Internacional, IBI), anterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud internacional, parece revelar que
los objetos de proteccion de la misma, esto es, el aplicador de soluciones oftdlmicas y el kit que contiene el mismo, han
podido ser divulgados o puestos a disposicién del piiblico antes de la fecha pertinente (15 de octubre de 2018) de la
presente solicitud.

Sigue en pagina siguiente...

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V continuacién 3)(Enero 2015)



) i Solicitud internacional N°
OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION ENCARGADA DEL

EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL PCT/PE2018/000022
Continuacion Recuadro V.  Declaracion motivada segiin la Regla 66.2(a)(ii) sobre la novedad, la actividad
Continuacién 4. inventiva y la aplicacién industrial; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

Este documento indica que entre las fechas 23 y 25 de agosto de 2018 se presentd el producto Easy Drop Ocuvial® por la
empresa Lansier durante el XXVII Congreso Pernano de Oftalmologia. De la web del fabricante Lansier
internacional. La entrada en Facebook que se comenta aqui ha sido también cargada en Internet con fecha anterior (11 de
octubre de 2018) a la fecha pertinente de esta solicitud.

Parece pues que el objeto de esta solicitud internacional fue presentado al ptiblico con anterioridad a la fecha de solicitud,
por lo que se afiade esta informacién al Estado de la Técnica. A medida que avance el procedimiento, podria ser necesario
aclarar si lo divulgado durante aquel Congreso se corresponde con el objeto de esta solicitud, y qué caracteristicas de las
reivindicaciones pudieron ser reveladas antes de la fecha de prioridad.

El solicitante no ha incluido ningiin comentario o aclaracién al respecto en su documento de respuesta a la Opinién
Escrita.

Por lo tanto, se advierte al solicitante que algunas Administraciones u Oficinas regionales o nacionales podrfan considerar,
en una posible continuacién del procedimiento en fase regional o nacional, la posible validez de la informacién que aqui
se incluye para considerarla o no como una divulgacién previa del objeto de la solicitud internacional.

Formulario PCT/IPEA/409 (Recuadro V continuacién 4)(Enero 2015)
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3 de abril de 2020

Serores

OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS
Paseo de la Castellana 75 - 28071

Madrid

Espana. -

Ref.: Solicitud internacional N° PCT/PE2018/000022,
presentada el 15 de octubre de 2018 a nombre
de Alejandro Gamboa Burgos

De nuestra consideracion:

Por medio de la presente carta y en aplicacion del articulo 34° del Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT), procedemos a modificar el pliego de
reivindicaciones de la Solicitud Internacional N° PCT/PE2018/00002. Asimismo,
procedemos a presentar alegaciones respecto de las observaciones a las
reivindicaciones realizadas mediante Opinion Escrita expedida el 22 de mayo de
2019.

A continuacién, precisamos las diferencias existentes entre el nuevo pliego de
reivindicaciones modificado y aquel inicialmente presentado con la solicitud, asi
como la base de las modificaciones:

Reivindicacion 1:

Se ha agregado la siguiente expresién que define de una manera mas
especifica a las agarraderas del aplicador de soluciones oftalmicas: “y,
donde cada agarradera comprende un primer perfil en forma de C (8A) y
cada primer perfil en forma de C comprende un segundo perfil en forma de
C (8B) dispuesto adyacente y de forma continuada al primer perfil en forma
de C (8A), donde dicho segundo perfil en forma de C (8B) es de un menor
tamano que el primero (8A) y su funcién es servir como mecanismo de tope
para encajar el envase de monodosis en el centro hasta una determinada
posicion fija e impedir que siga avanzando”, cuyo sustento se encuentra en
la antigua reivindicacion 5 y en las lineas 3 a 12 de la pagina 6 de la
memoria descriptiva tal como fue presentada.
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Reivindicacion 5:

Se retird la antigua reivindicacion 5 y las caracteristicas protegidas en esta
reivindicacion fueron incluidas en las nuevas reivindicaciones 1 y 8.

Reivindicacion 8:

Se ha agregado la siguiente expresién que define de una manera mas
especifica a las agarraderas del kit para soluciones oftalmicas: “y, donde
cada agarradera comprende un primer perfil en forma de C (8A) y cada
primer perfil en forma de C comprende un segundo perfil en forma de C
(8B) dispuesto adyacente y de forma continuada al primer perfil en forma
de C (8A), donde dicho segundo perfil en forma de C (8B) es de un menor
tamano que el primero (8A) y su funcién es servir como mecanismo de tope
para encajar el envase de monodosis en el centro hasta una determinada
posicion fija e impedir que siga avanzando”, cuyo sustento se encuentra en
la antigua reivindicacion 5 y en las lineas 3 a 12 de la pagina 6 de la
memoria descriptiva tal como fue presentada.

Se reenumeraron las antiguas reivindicaciones 6-11, las cuales ahora representan
a las reivindicaciones 5-10, respectivamente.

Por otro lado, exponemos a continuacidn argumentaciones sobre las
observaciones realizadas en la Opinidn Escrita expedida el 22 de mayo de 2019
con relacién al requisito de actividad inventiva:

Mediante la referida Opinion Escrita, el examinador de patentes cit6 los siguientes
documentos que se encontrarian relacionados con la invencidn:

D1 US 2005101921 A1 (SHERMAN THOMAS M.), publicado el 12 de mayo de
2015

D2 US 4685906 A (MURPHY WILLIAM F.), publicado el 11 de agosto de 1987

D3 JP 2012065874 A (SHOWA UNIV.), publicado el 5 de abril de 2012

D4 US 5611788 A (MARCHMENT DAVID), publicado el 18 de marzo de 1997

D5 ES 2060969 T3 (PY DANIEL), publicado el 1 de diciembre de 1994

D6 ES 1078238 U (HIDALGO UCEDA ANTONIO), publicado el 12 de diciembre
de 2012

D7 ES 2529056 T3 (LABORATOIRES THEA), publicado el 16 de febrero de
2015

D8 US 4468103 A (MECKLER MILTON), publicado el 28 de agosto de 1984

D9 Publicacion anénima (PY DANIEL), publicado el 11 de octubre de 2018
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La autoridad encargada de la busqueda consider6 que la antigua reivindicacion 1
careceria de actividad inventiva. Asimismo, la autoridad declardé que la antigua
reivindicaciéon 5 cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva, puesto
que las caracteristicas que en ella se incluyen puede considerarse que no son
anticipadas por el estado del arte ni se derivan de una manera evidente del mismo,
incorporadas en un aplicador de soluciones oftdlmicas en envases monodosis con
las caracteristicas de la reivindicacion principal primera de la solicitud en estudio.
Con respecto a la misma, los documentos citados en el Informe de Busqueda
Internacional solo muestran el estado general de la técnica y no son de especial
relevancia.

Las caracteristicas de esta antigua reivindicacion 5 consiguen unos efectos
técnicos que se indican en la descripcion de la solicitud (pagina 6, lineas 12-23),
y no se considera evidente para un experto en la materia la incorporacion de estas
caracteristicas para conseguir esos resultados. Se puede aceptar que las
caracteristicas de la reivindicacidon quinta dan lugar, con respecto a la técnica
conocida, a un modo de realizacion alternativo y no evidente para un experto en
la materia. Por lo tanto, puede considerarse que el objeto de la antigua
reivindicacion 5 cumple los requisitos de novedad y actividad inventiva de
acuerdo con el articulo 33 (2, 3) del PCT.

Al respecto, y en virtud de los comentarios de la autoridad, se procedid a modificar
las antiguas reivindicaciones independientes 1y 9, agregando la materia expuesta
y reconocida con actividad inventiva de la antigua reivindicacion 5 en dichas
reivindicaciones independientes, que ahora corresponden a las nuevas
reivindicaciones 1y 8.

Por lo expuesto, estamos adecuando el pliego de reivindicaciones de tal manera
que la presente invencidon cumpla sin lugar a duda con el requisito de actividad
inventiva.

Solicitamos a su Despacho tener presente el nuevo pliego de 10 reivindicaciones,
asi como las aclaraciones y argumentos expuestos.

Atentamente,

Bruno Mérchor Valderrama
Las Begonias N° 475, piso 6, San Isidro
Lima 27 — Peru
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REIVINDICACIONES

1.- Un aplicador de soluciones oftalmicas en envases de monodosis,

caracterizado porque comprende:
una estructura (1) con una o mas paredes (2) que cubren el largo, ancho y
altura de un envase de monodosis, donde la una o més paredes (2) dejan
al menos un espacio abierto para insertar, sacar, presionar el envase de
monodosis y permitir visualizar la etiqueta y el contenido del envase;
una base de soporte (3) hueca y plana unida o formando parte de un
extremo de la una o méas paredes de la estructura sélida;
un borde ovalado (4) ubicado en el otro extremo de la una 0 mas paredes
de la estructura sélida, el borde ovalado posee un labio superior (5) y un
labio inferior (6) concavos a desnivel para facilitar el posicionamiento del
aplicador en un angulo entre 30 y 60° con respecto a un plano horizontal;
una porcion de fijacién (8) ubicada en la estructura con dos agarraderas
para recibir y mantener en una posicion fija al envase de monodosis; v,
donde cada agarradera comprende un primer perfil en forma de C (8A) y
cada primer perfil en forma de C comprende un segundo perfil en forma de
C (8B) dispuesto adyacente y de forma continuada al primer perfil en forma
de C (8A), donde dicho segundo perfil en forma de C (8B) es de un menor
tamario que el primero (8A) y su funcion es servir como mecanismo de tope
para encajar el envase de monodosis en el centro hasta una determinada

posicion fija e impedir que siga avanzando.

2.- El aplicador de soluciones oftdlmicas, segun la reivindicacion 1, caracterizado
porque en el labio superior del borde ovalado se ubica una protuberancia guia
(7) saliente que sirve como guia para mantener abierto el parpado inferior del

0jo.
3.- El aplicador de soluciones oftdlmicas, segun la reivindicacion 1, caracterizado

porque la porcion de fijacibn es una abertura con una pluralidad de aletas

alrededor que convergen en un punto central.

HOJA MODIFICADA
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4.- El aplicador de soluciones oftalmicas, segun las reivindicaciones 1 y 3,
caracterizado porque la porcidn de fijacion comprende un tope para insertar el

envase de monodosis hasta un determinado punto.

5.- El aplicador de soluciones oftdlmicas, segun la reivindicacion 1, caracterizado
porque esta elaborado de un material bacteriostatico o bactericida.

6.- El aplicador de soluciones oftalmicas, segun las reivindicaciones 1 y 5,

caracterizado porque el material bacteriostatico comprende iones de plata.

7.- El aplicador de soluciones oftdlmicas, segun la reivindicacion 1, caracterizado
porque el borde ovalado (4) comprende un aro de un material flexible para

suavizar el posicionamiento del dispositivo.

8.- Un kit para soluciones oftalmicas caracterizado por comprender un frasco (10)
con tapa hermética el cual contiene a un dispositivo aplicador de soluciones el
cual a su vez comprende:
una estructura (1) con una o mas paredes (2) que cubren el largo, ancho y
altura de un envase de monodosis, donde la una o més paredes (2) dejan
un espacio abierto para insertar, sacar, presionar el envase de monodosis
y permitir visualizar la etiqueta y el contenido del envase;
una base de soporte (3) hueca y plana unida o formando parte de un
extremo de la una o méas paredes de la estructura sélida;
un borde ovalado (4) ubicado en el otro extremo de la una 0 mas paredes
de la estructura soélida, el borde ovalado posee un labio superior (5) y un
labio inferior (6) cdncavos a desnivel para facilitar el posicionamiento del
aplicador en un angulo entre 30 y 60° con respecto a un plano horizontal;
Ys
una porcion de fijacién (8) ubicada en la estructura con dos agarraderas
para recibir y mantener en una posicion fija al envase de monodosis; donde
cada agarradera comprende un primer perfil en forma de C (8A) y cada
primer perfil en forma de C comprende un segundo perfil en forma de C

(8B) dispuesto adyacente y de forma continuada al primer perfil en forma
9
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de C (8A), donde dicho segundo perfil en forma de C (8B) es de un menor
tamario que el primero (8A) y su funcion es servir como mecanismo de tope
para encajar el envase de monodosis en el centro hasta una determinada

posicion fija e impedir que siga avanzando.

9.- El kit para soluciones oftalmicas, segun la reivindicacién 8, caracterizado

porque el frasco es cilindrico, de un material transparente y la tapa es redonda.
10.- El kit para soluciones oftdlmicas, segun la reivindicacion 9, caracterizado

porque el frasco y la tapa son de un material bacteriostatico que contiene iones
de plata.

10
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 6453 de 29 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2021/0004424

Sefor
ALEJANDRO GAMBOA BURGOS

Como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Unica
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Direccién de Nuevas Creaciones
encuentra que la solicitud no cumple con la totalidad de los requisitos de forma, por lo
tanto, se le requiere lo siguiente:

1. Capitulo 16 1l (PCT)

Debe allegar el reporte del Examen Preliminar Internacional (International Preliminary
Report on Patentability - IPRP) correspondiente a la solicitud bajo estudio, con su
traduccion al castellano, incluidos sus anexos, tal como se establece en el numeral 5.2.6.
del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia.

2. Pago por reivindicaciones adicionales

Se recomienda pagar la tasa por las reivindicaciones adicionales, de conformidad con lo
establecido en el numeral 1.2.2.2. del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria y Comercio. Tenga en cuenta que de no recibirse el pago por reivindicaciones
adicionales, el examen de patentabilidad dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina se realizara Unicamente sobre las 10 primeras
reivindicaciones.

Se le advierte que, toda modificacion voluntaria a la descripcion, las reivindicaciones,
dibujos o listado de secuencias, deberd cancelar la tasa correspondiente por
modificaciones hechas al capitulo reivindicatorio, de conformidad con lo establecido en
el numeral 1.2.2.8. Del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio. Si no se hace el pago correspondiente a esta tasa, el examen de patentabilidad
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comunidad Andina se realizara
Unicamente sobre la descripcidn, las reivindicaciones, los dibujos o los listados de
secuencias presentados originalmente.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere para
gue dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacién del presente
oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento
al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto
del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede recurso

alguno en actuacion administrativa.
W
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Sefior cludadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:

www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Direccién: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1,3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombia
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia

g Nuestro aporte es fundamental,
== al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente
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Ref. Expediente N° NC2021/0004424

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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