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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y residente en la ciudad de Bogot4, identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito
manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en

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

1. a. Con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito
presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capitulo

Reivindicatorio presentado en respuesta al primer examen de fondo.

Asi entonces, en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se elimina la Reivindicacion 12;

- se modifica la Reivindicacion 1 agregando la caracteristica técnica de la antigua
Reivindicacion 8;

- se ajustan las dependencias en el Capitulo Reivindicatorio de acuerdo con los cambios

anteriores.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capitulo Reivindicatorio cumplen a

cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna
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manera implican una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida

en la solicitud original.

2. a- El Despacho considera que la Reivindicacidon 12 no es una invencion pues se refiere
a una regla y método para el ejercicio de actividades intelectuales, ya que lo reclamado solo se
limita al uso del electroyaculador por una persona con los conocimientos pertinentes para el

desarrollo de dicha actividad.

Asi mismo, el Despacho considera que la Reivindicacién 12 no se considera patentable pues

reclama un uso de un protocolo de estimulacién.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Despacho sobre las
modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica

en el punto 1 del presente memorial.

Con respecto a la objecion sobre la Reivindicacion 12, me permito indicar que se ha eliminado

esta Reivindicacion del Capitulo Reivindicatorio. Por lo anterior considero superada esta objecion.

3. a- El Despacho considera que el Capitulo Reivindicatorio no es claro pues los
elementos esenciales de la invencion, que deberian ser parte de la reivindicacion principal, se

encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Despacho sobre las
modificaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica

en el punto 1 del presente memorial.

Con respecto a la objecion de claridad indicando que el capitulo reivindicatorio no es claro, ya que
los elementos esenciales de la invencion, que deberian ser parte de la reivindicacion principal, se
encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones, me permito indicar que siguiendo la
sugerencia del Despacho, se ha incorporado a la nueva Reivindicacion 1 la caracteristica técnica
reclamada en la Reivindicacion 8 y referente a que el eje axial de la primera seccion (1) forma un

angulo a respecto al eje axial de la tercera seccion (3) y dicho dngulo a mide entre 0° y 10°.

Sin embargo, me permito respetuosamente indicar que los inventores tienen la facultad de definir
la materia y el alcance de proteccion de las reivindicaciones, asi como la estructura del capitulo
reivindicatorio. En particular, el hecho de que determinadas caracteristicas técnicas se encuentren

incluidas en reivindicaciones dependientes no implica falta de claridad ni incumplimiento del
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articulo 30 de la Decision 486, especialmente cuando las reivindicaciones resultan comprensibles
para una persona versada en la materia y se encuentran debidamente soportadas en la descripcion.
Adicionalmente, me permito indicar las reivindicaciones dependientes tienen como finalidad
incorporar modalidades particulares o limitaciones adicionales de la invencion sin que sea
necesario trasladar todas dichas caracteristicas a la reivindicacion independiente. Por lo anterior

considero superada esta objecion.

4- a- El Despacho considera que la Reivindicacion 1 carece de novedad a la luz del

documento US20030130698 (D5).

El Despacho menciona que D5 divulga un dispositivo y método para la seleccion de agentes
terapéuticos para la modulacion de la estimulacion sexual, incluyendo el retraso, la atenuacion
y el aumento de la respuesta eyaculatoria. En particular la sonda de electroeyaculacion utilizada
para la practica de la presente invencion es, preferiblemente, una sonda rectal bipolar eléctrica
(10) con un &anodo formado por un material conductor conectado a la fuente de energia y que

se extiende desde el segundo extremo.

Siguiendo con su analisis el Despacho indica que el catodo (16) y el anodo (18) estan
conectados en el segundo extremo a componentes eléctricos y electronicos que incluyen un
generador de sefiales con circuitos de control asociados y una fuente de alimentacién vy, si se
desea, asociados a una placa de circuito impreso para frecuencias y regimenes de voltaje
programables. Ademads, para insercion en el recto del animal de prueba y un segundo extremo

conectado a una fuente de energia.

Continuando con su analisis el despacho indica que el &nodo (18) se extiende desde el segundo
extremo al primer extremo a través del lumen central y se extiende hacia y a través de la
superficie exterior del primer extremo para proporcionar un terminal de dnodo exterior (22) y
un cuerpo alargado (12) formado de cualquier material no conductor y aislante, tal como

madera, vidrio, caucho natural, silicona, poliuretano, cloruro de polivinilo, etc.

Finalmente, el Despacho indica que el catodo (16) se extiende al menos hasta la parte media
del cuerpo alargado (12), pero no hasta el primer extremo. El catodo atraviesa la superficie de
la pared del cuerpo tubular, formando asi un terminal catddico exterior (20) en dicha parte

media.

El Despacho concluye que, de acuerdo con su andlisis, la materia de la Reivindicacion 1 no es

nueva. El Despacho sefala ademas que D5 divulga las caracteristicas de las Reivindicaciones
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dependientes 2 a 5, 7, 10 y 11 y por tanto considera que dichas reivindicaciones tampoco

cumplen con el requisito de novedad.

b- 1) En primer lugar, me permito sefialar que el alcance de la nueva
Reivindicacion 1 estd dirigido a un electroeyaculador de cobayos que comprende una fuente de
voltaje, un circuito de control conectado a la fuente de voltaje; y una sonda (10) conectada a la

fuente de voltaje.

La sonda (10) tiene una punta con polaridad positiva en una primera seccién (1), una segunda
seccion (2) de material aislante, una tercera seccion (3) con polaridad negativa separada de la
primera seccion (1) por medio de la segunda seccidon (2) y una cuarta seccion (4) de material

aislante contigua a la tercera seccion (3).

En particular el eje axial de la primera seccion (1) forma un angulo a respecto al eje axial de la

tercera seccion (3) y dicho angulo a mide entre 0° y 10°.

i1) Por su parte, el documento D5 divulga un dispositivo de
electroeyaculacion que comprende: una sonda rectal bipolar eléctrica (10) conformada por
un cuerpo tubular alargado aislante (12), un céatodo (16) y un anodo (18) dispuestos
longitudinalmente en el interior del cuerpo, el catodo (16) forma un terminal catodico
exterior (20) en la parte media de la sonda conformando una 4rea de contacto alrededor de la
circunferencia del cuerpo (12), el anodo (18) se extiende hasta el extremo distal formando un
terminal anoddico exterior (22) conformando una &4rea de contacto alrededor de la
circunferencia del cuerpo (12). Ademas, la sonda estd conectada en un extremo a una fuente

de energia y componentes electronicos de control para generar la estimulacion eléctrica.

i11)  Analisis de Novedad de la nueva Reivindicacion 1, respecto a D5:

Ahora bien, habiendo descrito las caracteristicas que definen el presente invento, asi como el

documento D5, me permito sefialar en cuanto a la novedad, que las caracteristicas de la nueva

Reivindicacion 1 del presente invento se diferencian del arte previo citado de la siguiente
manera:

- DS no divulga un electroeyaculador con una sonda en donde el eje

axial de la primera seccion (1) forma un angulo a respecto al eje axial

de la tercera seccion (3) y dicho dngulo a mide entre 0° y 10°. Por el

contrario, D5 divulga una sonda tubular alargada aislante (12) recta;
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- D5 no divulga un electroeyaculador con una punta con polaridad

positiva en una primera seccion (1), una segunda seccion (2) de

material aislante, una tercera seccion (3) con polaridad negativa

separada de la primera seccion (1) por medio de la segunda seccion

(2) y una cuarta seccion (4) de material aislante contigua a la tercera

seccién (3). Por el contrario, D5 divulga una sonda tubular alargada

aislante (12) con un solo cuerpo (12) en el que el anodo forma un

terminal anodico (22) en el extremo distal alrededor de la

circunferencia del cuerpo (12) y el catodo forma un terminal catddico

(20) en una zona media alrededor de la circunferencia del

cuerpo (12);

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla comparativa:

(1) - catodo tercera seccidn
| (3) - anodo

Angulu o entre el eje axaal de la
primera seccidn (1) y el eje axial
de la tercera seccion (3)

Presente Invencion D5
terminal cuerpo (12)
primera seccién anOd_lCO (22) tubular recto

terminal
catodico (20)

La nueva Reivindicacion 1 reclama una sonda
con una primera seccion (1) con polaridad
positiva (catodo), y una tercera seccion (3) con
polaridad negativa (anodo) y un angulo a entre la
primera seccion (1) y la tercera seccion (3) que
mide entre 0°y 10°.

Ademas, la primera seccion (1) y la tercera

seccion (3) son secciones separadas.

D5 divulga una sonda tubular alargada
aislante (12) recta, es decir que no hay

angulos entre el anodo y el catodo.

Ademas, la sonda de D5 es un solo cuerpo

(12) sin secciones y el terminal anddico (22)
y catddico (20) se forman alrededor de la
circunferencia del cuerpo (12). Es decir, no
hay secciones separadas como si lo reclama

la Reivindicacion de la presente invencion.

De acuerdo con lo anterior, D5 no divulga todas las caracteristicas técnicas esenciales del

electroeyaculador reclamado en la nueva Reivindicacion independiente 1.

En este punto, me permito sefialar que, para poder fundamentar una afectacion valida contra la

novedad de una invencion, de acuerdo con el MAP, el arte previo debe divulgar todas las
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caracteristicas técnicas de la invencion.! Es mas, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha

determinado que para establecer una objecion valida contra la novedad, la divulgacion del arte

previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda

usar dicha informacién para reproducir y explotar la invenciéon®. En el presente caso, los

elementos revelados en el electroeyaculador de D5 resultan diferentes del electroeyaculador
reclamado en la nueva Reivindicacion 1, por lo que dicho electroeyaculador es sin duda

novedoso frente al arte previo citado.

v) En cuanto a las Reivindicaciones 2 a 10, las cuales son dependientes de
la nueva Reivindicacion 1, me permito sefialar que dichas reivindicaciones heredan las
caracteristicas novedosas de la reivindicacion de la que dependen. Especificamente, la Guia de

la SIC establece que “una reivindicacion dependiente es la que contiene todas las

caracteristicas de la reivindicacion de la cual depende y ademds: i) hace referencia a ésta; y

ii) adiciona una o mads caracteristicas que limitan el objeto a proteger™ (énfasis fuera del
texto). De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones dependientes cumplen con el requisito

de novedad.

4. a- El Despacho considera que la Reivindicacion dependiente 6 carece de nivel

inventivo a la luz del documento D5 en vista del documento US5199442 (D1).

El Despacho considera que D5 es el documento del estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la Reivindicacion 6, ya que divulga un dispositivo y método para la
seleccion de agentes terapéuticos para la modulacion de la estimulacion sexual, incluyendo

el retraso, la atenuacion y el aumento de la respuesta eyaculatoria.

El Despacho considera que la diferencia entre la invencion definida entre la Reivindicacién
6 y el electroeyaculador divulgado en D5, consiste en donde la punta de la primera seccion

de la sonda tiene una forma roma.

El Despacho indica que el efecto que se logra al incluir especificamente que la punta de la
primera seccion de la sonda tiene una forma roma es que evita aristas que lastimen los
organos internos del cobayo, y para facilitar el paso de la sonda por el esfinter anal del cobayo

y su desplazamiento por el canal rectal.

! Manual Andino de Patentes, 2022, Seccién 10.5

2 Proceso 06-1P-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)

3 Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de Utilidad. Superintendencia de
Industria y Comercio, 2023, Seccion 4.3.4
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El Despacho por lo tanto considera que el problema técnico objetivo que pretende resolver
esta invencion se puede formular asi: ;como modificar el electroeyaculador divulgado en D5
para evitar aristas que lastimen los 6rganos internos del cobayo, y para facilitar el paso de la

sonda por el esfinter anal del cobayo y su desplazamiento por el canal rectal?

Sin embargo, el Despacho sefiala que el incluir una punta de roma en la sonda para evita
aristas que lastimen los 6rganos internos del cobayo, y para facilita el paso de la sonda por el
esfinter anal del cobayo y su desplazamiento por el canal rectal, ya esta divulgado en D1 que
se refiere a que el aparato también estd adaptado para estimular los nervios eyaculadores.
Tres electrodos elevados de la sonda se fijan longitudinalmente en la superficie ventral de la

sonda. Se evidencia en la figura un aparato con la forma de punta roma.

En consecuencia, el Despacho considera que la persona normalmente versada en la materia
estaria motivada a incluir que la punta de la primera seccidon de la sonda tiene una forma roma
del D1 en el electroeyaculador de D5, para asi llegar al objeto de la Reivindicacion 1. Por lo

cual se considera obvia.

El Despacho sefiala ademas que las Reivindicaciones dependientes 8 y 9 no mencionan
alguna caracteristica que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente,
aporte nivel inventivo al electroeyaculador de la Reivindicacion 1, por lo cual se considera

que carecen de nivel inventivo.

b- 1) Con respecto al nivel inventivo de la Reivindicacién 6 y en vista que
dicha reivindicacion es dependiente, me permito hacer el andlisis de nivel inventivo a la
nueva Reivindicacion 1 independiente que presenta las caracteristicas mencionadas en el

numeral 4, literal b, seccién 1).

i1) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en
vista del arte previo citado, me permito realizar el analisis de nivel inventivo de acuerdo con
el analisis de problema-solucion, expuesto por el Manual Andino de Patentes* y la Guia de
examen de solicitudes de patente y modelos de utilidad de la SIC®. Esta sefiala que “Durante
el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valores y un andlisis objetivo de las

divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya

4 Manual Andino de Patentes, 2022, Seccion 11.4.1.
5 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad de la SIC, 2023. Seccion 5.7.4.1 .

Pagina 7 de 14



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

se tiene de la Invencion que se esta evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la

“«

subjetividad y evitar que se realice un andlisis en retrospectiva (‘‘hindsight” 6 “‘a

posteriori”’), el examen debe relacionar la invencion con la solucion de un problema técnico,

mediante el Método “problema-solucion” (subrayado fuera de texto).

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invencion reivindicada

En primer lugar, me permito sefialar que, de acuerdo con la Guia de la SIC, el estado de la
técnica cercano es claramente “un documento que debe ser del mismo campo técnico que la
invencion, ademds, menciona una funcion, propdosito, problema a resolver o actividad
semejante al de la invencion y suele ser el que tiene mas caracteristicas en comun con la
invencion”.

A partir de los documentos citados por el Despacho, D5 es el documento mas cercano a la
invencién de la nueva Reivindicacion 1. EI documento D5 presenta las caracteristicas

mencionadas en el numeral 4, literal b, seccion ii).

B. Determinar la diferencia entre la invencion y el estado de la técnica mas

cercano

D5 difiere del alcance de la nueva Reivindicacion 1 en los elementos estructurales

mencionados en el numeral 3, literal b, seccion iii).

De acuerdo con lo anterior, es claro que existen diferencias técnicas claras entre el arte previo

citado y la Reivindicacion 1.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial

Ahora bien, en este punto, me permito sefialar que uno de los efectos técnicos asociados a
que el electroeyaculador de la nueva Reivindicacion 1 comprenda una sonda en donde el eje
axial de la primera seccion (1) forma un angulo a respecto al eje axial de la tercera seccion
(3) y dicho angulo a mide entre 0° y 10° es que permite facilitar la insercion anatomica de la
sonda, mejora el posicionamiento de la sonda respecto de los drganos reproductivos

adaptandose a la estructura fisioldgica del cobayo y evitando ademas lastimar su intestino

6 Ibidem, Seccion 5.7.4.1
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grueso y por tanto estimula de mejor forma tejidos y 6rganos reproductivos internos del

cobayo ubicados en la region pélvica asociados a la respuesta eyaculatoria.

Ademas, el hecho que el electroeyaculador de la Reivindicacion 1 comprenda una sonda (10)
conectada a la fuente de voltaje y que comprende una punta con polaridad positiva en una
primera seccion (1), una segunda seccion (2) de material aislante, una tercera seccion (3) con
polaridad negativa separada de la primera seccion (1) por medio de la segunda seccion (2) y
una cuarta seccion (4) de material aislante contigua a la tercera seccion (3). una primera
seccion (1), una segunda seccion (2) de material aislante, una tercera seccion (3) con
polaridad negativa separada de la primera seccion (1) por medio de la segunda seccion (2) y
una cuarta seccion (4) de material aislante contigua a la tercera seccion (3) es que permite
proteger el esfinter del cobayo, evitando que reciba descargas eléctricas y sea quemado o

lastimado.

En consecuencia, es claro que las diferencias entre la Reivindicacion 1 y D1 implican efectos

técnicos diferenciadores.
D. Deducir el problema técnico a solucionar

En cuanto a la formulacion del problema técnico, me permito sefialar que la Guia de la SIC
establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “;como
modificar o adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la
invencion proporciona?”. Adicionalmente, me permito aclarar que de acuerdo con el

Manual Andino de Patentes (MAP) “se debe definir el problema sin incluir elementos de la

solucién, porque entonces la solucion seria evidente” (énfasis fuera del texto).

Tomando lo anterior en consideracion, para efectos del analisis de nivel inventivo, uno de los
problemas técnicos que resuelve la invencion de la nueva Reivindicacion 1 se podria formular
asi: (Como modificar el electroeyaculador de DI para proporcionar una sonda de
electroeyaculacion adaptada a la anatomia rectal y pélvica del cobayo que permita mejorar
la insercion, mejorar la electroestimulacion de la zona pélvica y reducir lesiones internas

durante la obtencion seminal?
E. Evaluar si la invencion reivindicada, partiendo del estado de la técnica

cercano y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para la persona

medianamente versada en la materia
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En este punto me permito nuevamente resaltar la Guia de la SIC que establece: “esta etapa
consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un

segundo documento que contiene una ensernianza que indicaria (no solo que podria indicar,

sino_que indicaria) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al

problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica mas cercano para
resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva’”’

(énfasis fuera del texto).

Asi, el andlisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, no se trata de encontrar en el arte
previo una mera invitacién a experimentar con uno o mas cambios aleatorios, sino de
identificar en los documentos citados una ensefianza y guia especifica para hacer las

modificaciones necesarias y no otras que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

En este sentido, el objetivo de este punto del analisis de nivel inventivo es: (i) determinar la
existencia o inexistencia de indicaciones en el arte previo mas cercano que conduzcan a la
persona medianamente versada en la materia a modificar dicho arte previo para alcanzar los
resultados que se alcanzan en la invencion; (ii) determinar si hay un segundo documento que
aporte tales indicaciones o motivaciones faltantes en el arte previo mas cercano y que,
nuevamente, conduzcan a la persona a modificar dicho arte previo para solucionar el

problema técnico objetivo.

De acuerdo con lo mencionado previamente, D5 se diferencia de la Reivindicacion 1 de la
presente invencion en que D5 no divulga un electroeyaculador con una sonda en donde el eje
axial de la primera seccion (1) forma un dngulo a respecto al eje axial de la tercera seccion

(3) y dicho angulo o mide entre 0° y 10°.

El Despacho ha indicado que las ensefianzas de D5 se complementan con aquellas de D1. El
documento D1 divulga un dispositivo para llevar a cabo la practica de electroeyaculacion en
hombres con deterioro neurologico que comprende una sonda rectal alargada con una punta no
conductora y tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la
sonda y elevados con respecto a esta y un sensor de temperatura interno. Los electrodos estan
conectados a un circuito estimulador externo que puede suministrar corrientes eléctricas

controladas en forma de onda senoidal de 60 Hz.

7 Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la SIC, 2023. Seccion
5.7.4.1

Pagina 10 de 14



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

De esta manera, la persona medianamente versada en la materia se veria motivada a consultar

un segundo documento, en este caso el Despacho citaa D1. Ahora bien, en cuanto a D1, este

documento se diferencia de la Reivindicacion 1, asi:

D1 no divulga un electroeyaculador con una sonda (10) conectada a
la fuente de voltaje, y que comprende una punta con polaridad
positiva en una primera seccion (1), una segunda seccion (2) de
material aislante, una tercera seccion (3) con polaridad negativa
separada de la primera seccion por medio de la segunda seccion (2) y

una cuarta seccidén (4) de material aislante contigua a la tercera

seccion (3). Por el contrario, D1 divulga un electroeyaculador con
una sonda rectal alargada con una punta no conductora y tres
electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie
de la sonda y elevados con respecto a dicha superficie;

D1 no divulga un electroeyaculador con una sonda en donde el eje
axial de la primera seccion (1) forma un dngulo a respecto al eje axial
de la tercera seccion (3) y dicho angulo a mide entre 0°y 10°. Por el
contrario, D1 divulga una sonda rectal recta con tres electrodos
bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la

sonda.

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla comparativa:

Presente Invencion

D1

primera seccion
(1) - catodo

tercera seccion
(3) - anodo

Manija

Electrodos
alrededor

del cuerpo FIG. 2
N .

de la tercera seccion (3)

;émg'ulc o entre el eje axial de la
primera seccion (1) y el eje axial

o FIG 3

Electrodos
alrededor
del cuerpo

La Reivindicacion 1 reclama una sonda con
una primera secciéon (1) con polaridad
positiva (catodo), y una tercera seccion (3)

con polaridad negativa (4nodo) y un angulo

D1 divulga una una sonda rectal recta con

tres electrodos bipolares dispuestos

longitudinalmente sobre la superficie de la
sonda. La manija puede estar doblada

como se observa en la figura, pero los
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a entre la primera seccion (1) y la tercera | electrodos estan sobre la superficie recta de
seccion (3) que mide entre 0° y 10°. la sonda y no forman un angulo entre las
Ademas, la primera seccion (1) y la tercera | secciones como en la Reivindicacion 1

seccion (3) son secciones separadas. reclamada.

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente me permito indicar que no existe motivacion
para combinar las ensefianzas de D5 y D1 y asi llegar a lo reclamado por la Reivindicacion
1 de la presente invencion puesto que D5 se encuentra dirigido a la modulacién de la
respuesta eyaculatoria mediante una sonda rectal bipolar recta, D1 divulga una sonda para
ser usada en humanos que comprende una sonda rectal alargada con una punta no conductora
y tres electrodos bipolares dispuestos longitudinalmente sobre la superficie de la sonda y
elevados con respecto a dicha superficie y ni D5 ni D1 divulgan una sonda en donde el eje
axial de la primera seccion (1) forma un angulo a respecto al eje axial de la tercera seccion

(3) y dicho angulo o mide entre 0° y 10°.

Ademdés, me permito indicar que los dispositivos divulgados en D5 y D1 no estdn
especificamente disefiados para ser usados en cobayos y, por tanto, no presentan
caracteristicas geométricas adaptadas a la anatomia rectal y pélvica de dichos animales. Al
respecto, la presente invencion incorpora un angulo entre la primera seccion (1) y la tercera
seccion (3) de la sonda (10) de entre 0° y 10°, el cual facilita la insercion y el posicionamiento
anatomico de la sonda durante la electroestimulacion, permitiendo reducir traumatismos

internos y mejorar la obtencion de muestras seminales en cobayos.

Inclusive, si una persona medianamente versada en la materia llegase a combinar las
ensenanzas de D5 con DI, obtendria un dispositivo general de electroestimulacion rectal,
pero no llegaria de manera evidente a lo reclamado por la Reivindicacién 1, pues ninguno de
dichos documentos divulga ni sugiere un angulo entre la primera seccion (1) y la tercera

seccion (3) de la sonda (10) para facilitar la insercion y adaptacion anatomica en cobayos.

Por lo tanto, es evidente que el arte previo citado por el Despacho no brinda las ensefianzas
suficientes para que una persona medianamente versada en la materia desarrolle
inequivocamente la presente invencion ni espere razonablemente la obtencion de los efectos

técnicos alcanzados por la misma.

ii1)  Asi las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre

la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena sefialar que, de acuerdo
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con el MAP, para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no
solamente que la combinacion de las ensefianzas pueda hacerse, sino también que exista una
sugerencia o razén tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las

8. De manera similar, la Guia de la SIC establece que, para

ensefianzas de los documentos
que una invencidn no resulte inventiva “el conjunto de enserianzas del estado de la técnica
lo llevarian (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la

solucion propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboracion

o de superar obstdaculos revelados por las propias enseiianzas entonces el estado de la

técnica no revela la solucion al problema™ (subrayado y énfasis fuera del texto). Lo cual

no sucede en el presente caso, toda vez que el electroeyaculador que se reclama en la nueva
Reivindicacion 1, no podrian haber sido anticipados con éxito a partir del arte previo que

menciona el Despacho.

v) Finalmente, resulta relevante notar que, el analisis de nivel inventivo
de las Reivindicaciones debe basarse en lo estipulado por la Guia de la SIC, ya que ésta debe
basarse Unicamente en si existen sugerencias explicitas y suficientes en el arte previo que
indicarian de manera clara como desarrollar de manera obvia el material aqui reclamado, que,

como se demostro anteriormente, no existen.

De no ser asi, podria incurrirse en el error de que quién examina o quién concede o deniega
una patente puede desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus
elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan,
como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de retazos, se tratara.
Por ende, no seria apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invencion, ya que
asi, siempre resultard "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente
esta parecera derivada de la teoria en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al
trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invencion para llegar a la solucion del

problema planteado en la solicitud.

En este sentido, vale la pena indicar que no se debe rechazar el nivel inventivo de la presente
invencion mediante la busqueda sesgada de las caracteristicas esenciales aqui reclamadas, en
D5 y DI, sin considerar adecuadamente si el arte previo comprende ensefianzas claras y
evidentes que guien inequivocamente a la persona medianamente versada en la materia a

obtener la presente invencion de manera obvia.

8 Comunidad Andina de Naciones, op. cit., Seccién 10.2.1 - Ejemplo 1
9 Superintendencia de industria y Comercio, op. cit., seccion 2.13.2
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En conclusion, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada
anteriormente, la invencion no habria podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a partir
de la informacion aportada por D5 o D1. La persona medianamente versada en la materia no
habria encontrado sugerencia o motivacion alguna que la condujera directamente a

desarrollar el sistema aqui reclamado.

V) Teniendo en cuenta el anterior analisis, me permito resaltar que las
Reivindicaciones 2 a 10 al ser dependientes de la nueva Reivindicacion 1, heredan todas las
caracteristicas novedosas e inventivas de la presente invencion. Especificamente, la Guia de

la SIC establece que “una reivindicacion dependiente es la que contiene todas las

caracteristicas de la reivindicacion de la cual depende ademds hace referencia a ésta.

Adiciona una o mas caracteristicas de manera que es mas limitadas que la reivindicacion
independiente”'? (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones
2 a 10 al incluir las caracteristicas no obvias de la nueva Reivindicacion independiente 1,

heredan la misma condicion de no obviedad a la luz del arte previo citado.
6. Finalmente, respetuosamente considero que la presente solicitud cumple con los
requisitos de patentabilidad establecidos por la Decision 486 y por consiguiente solicito

respetuosamente que el Despacho proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

. OLAR
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos:
- Capitulo Reivindicatorio Modificado;
- Pago de tasa de modificacion de reivindicaciones;

- Pago de tasa por solicitud de examen adicional;

10 Guia para Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio, 2023, Seccion 4.3.4.22
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