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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 17217 notificado por
fijacién en lista el 17 de septiembre de 2013.

2, Mediante memorial del 9 de diciembre de 2013 se solicitd6 oportunamente plazo

para responder la accidn oficial.

3. Mediante oficio No. 17217 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la_claridad del pliego

reivindicatorio y a la novedad de las reivindicaciones 1 a 4, 6 a 8 en vista del documento
D1: US20030152724.

4. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

“EXCELENCIA lEGAL EN IJN MUNDU SIN FRONTERAS”
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4.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier
momento del trdmite mientras no implique una ampliacion de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

e Se elimino la reivindicacion 4.

¢ Se reenumeraron las demas reivindicaciones.

Se modificd el nuevo pliego reivindicatorio para eliminar los términos “por lo menos
aproximadamente”, “sustancialmente” y “aproximadamente” del pliego reivindicatorio. Las
reivindicaciones originales 1 y 9 se modificaron para incluir un limite superior de 500
micrones para la altura de la pluralidad de caracteristicas de alto relieve y un limite
superior de 10 cm para la separacion de la pluralidad de caracteristicas de alto relieve. El
soporte para dichas modificaciones se encuentra en la pagina 2, lineas 16 a 19 y lineas
31 a 35 de la descripcion de la presente solicitud, tal como fue originalmente presentada.

De esta manera, teniendo- en cuenta los cambios realizados al capitulo
reivindicatorio, todas las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad
y concision del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita
amablemente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo analisis de
patentabilidad.

4.2 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

De acuerdo con el articulo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se
refiere a la novedad de la invencién se establece que:

“Articulo 16: Una invencion se considerard nueva cuando no esté comprendida en el

estado de la técnica.



El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la

Jfecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

El método mediante el cual se evalla la novedad de una invencion, es a través de
la comparacion uno a uno de sus caracteristicas esenciales. De este modo, para que una
invencion se objete por novedad, es porque sus caracteristicas esenciales son
exactamente iguales a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto en
caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparacién, se afirma
que la invencién SI cumple con el requisito de novedad. '

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con
el analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeta la

novedad, con base en la siguiente informacién:

El Examinador establece que las reivindicaciones originales 1 a 4 y 6 a 8 tienen
falta de novedad de acuerdo al documento D1. La nueva reivindicacién 1 ha sido
modificada para incluir las caracteristicas de la actual reivindicacién 4, es decir,
especificar que el recubrimiento tactil discontinuo es formado al aplicar uno o mas
barnices entintados a la superficie exterior del contenedor. De acuerdo a las siguientes
razones se establece que la presente invencion como se encuentra actualmente
modificada si tiene novedad y nivel inventivo sobre las divulgaciones de! documento D1.

Veamos:

El documento D1 divulga contenedores de carton desechable con recubrimientos
con textura que son producidos al aplicar una mezcla de recubrimiento de agente de
texturizacion y/o aislante y liquido aglutinante de endurecimiento al calor de polimero a
una superficie de un cartén plano en blanco en un patrén de areas cubiertas y abiertas. La
mezcla de recubrimiento es sometida al calor para curar el aglutinante polimérico y
expandir el agente de texturizacion y/o aislante, opcionalmente tratada con humedad y

opcionalmente calentada para formar el blanco en la forma de un contenedor.



El documento D1 divulga contenedores de carton desechable como vasos, platos,
etc... utiles en el servicio de alimentos; ver por ejemplo, el resumen, parrafos [0050] y
[0121] y Figuras 15-31 de D1. El documento D1 no divulga un contenedor de articulos
para fumar, ni tampoco divulga un contendor que tenga un recubrimiento discontinuo que

comprende una pluralidad de caracteristicas en alto relieve que tiene una altura de entre

10 _micrones y 500 micrones y una separacion entre 20 micrones v 10 cm como se

requiere en el actual pliego reivindicatorio. Adicionalmente, el documento D1 no divulga
un contenedor que tiene un recubrimiento tactil discontinuo formado al aplicar uno o mas
barnices entintados a la superficie exterior del contenedor como lo requiere el actual
pliego reivindicatorio. El parrafo [0117] del documento D1, al cual se refiere el Examinador
en la Accién Oficial, divulga que una capa de revestimiento superior (16) que comprende
un latex y un pigmento pueden ser aplicados a la superficie superior de un carton en
blanco (10) para formar el contenedor. Como se establece en el parrafo [0116] de D1 la
capa de revestimiento superior (16) es un “recubrimiento convencional’. Ademas, como lo
muestra la Figura 1 del documento D1, la capa superior (16) que comprende un latex y un
pigmento es un recubrimiento continuo aplicado a toda la superficie superior del blanco
(10). El recubrimiento de patrén discontinuo (14) aplicado a la superficie inferior del blanco
(10) del contenedor (10) divulgado en D1 no incluye un pigmento. De esta manera, se
tiene que la presente invencion como se encuentra reivindicada actualmente, si tiene

novedad con respecto a D1.

El documento D1 trata un problema técnico completamente distinto al de la
presente invencidn. La presente invencion esta interesada en proporcionar contendores
de articulos para fumar que tengan una textura durable en la superficie exterior del
mismo, que permita una sensacion tactil al consumidor cada vez que manipule el
contenedor y que proporcione el exterior del contenedor con una apariencia novedosa. Lo
anterior se logra al proporcionar un recubrimiento tactil, formado al aplicar uno o mas
barnices entintados, a la superficie exterior del contenedor; por ejemplo ver pagina 1,
lineas 34 a 37 y pagina 5, lineas 16 a 19 de la descripcion de la presente solicitud. Como
se explica en la pagina 1, lineas 31 a 34 de la descripcion de la presente solicitud,
proporcionar el exterior de contenedores de articulos para fumar con una textura durable y

una apariencia novedosa es particularmente ventajoso, ya que, por el contrario del



empaquetado de muchos otros bienes de consumo, los contenedores de articulos para
fumar no son descartados luego de la primera abertura, sino que son manipulados
repetidas veces por el consumidor hasta que todos los contenidos del mismo hayan sido

consumidos.

Por el contrario a la presente invencion, el documento D1 esta principalmente
interesado en contenedores de cartén desechables Utiles en el servicio de alimentos, que
tienen recubrimientos aislantes y/o texturizados que permiten unas mejores propiedades
de volumen y aislamiento, ver por ejemplo, parrafos [0002] y [0004] de D1. El término
“tactil” solo aparece tres veces en el total de la descripcion de 108 paginas de D1 (una vez
en el titulo, una vez en la reivindicacion 1 y una vez en la reivindicacién 15). Ya que el
propoésito de los recubrimientos de aislamiento y/o texturizados en el documento D1 no
estan relacionados con la apariencia de los contenedores de cartdon desechables, el
solicitante establece que no seria obvio para la persona versada en la materia
proporcionar un recubrimiento tactil discontinuo, formado de uno o mas barnices
entintados, en la superficie externa de un contenedor de articulos para fumar basado en

las divulgaciones del documento D1.

De hecho el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE
INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho, establece que: “El estado de la
técnica cercano es un documento que se encuentra en el mismo campo técnico que la
invencion o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Suele ser el que
tiene mas caracteristicas en comun con la invencién o presenta leves modificaciones de
estructura e indica la misma funcién, propdsito”. Teniendo en cuenta lo establecido en el
Instructivo y como se explicé anteriormente, se puede observar que el documento D1 no
tiene el mismo propésito o trata de solucionar un problema semejante al de la presente
invencion, ni mucho menos existe alguna indicacién para modificar la solucién de D1 a fin
de llegar a la invencién reivindicada. Por lo que se considera que la persona versada en la
materia no hubiera logrado de manera obvia la presente invencion y se demuestra que las

presentes reivindicaciones también son inventivas sobre las divulgaciones de D1.



4.3 Conclusiones

A partir de la modificacion del pliego reivindicatorio, se ha superado la objecion de
novedad y con lo anterior, se ven satisfechos todos los requisitos imprescindibles para
que el presente Despacho otorgue el derecho de patente a la invencidén de la presente
solicitud. El documento D1, no resulta una anterioridad valida capaz de afectar la novedad
o el nivel inventivo de la invencidn de la presente solicitud. Adicionaimente se esta
desconociendo el mérito investigativo empleado y que esta aportando una ventaja al arte

previo.

En adicién a los argumentos presentados, la materia de la presente invencion fue
otorgada el 4 de Septiembre de 2013 por la Oficina de Patentes Europea (EP 2 448 832
B1). Si bien es cierto que cada pais es auténomo en conceder o negar el privilegio de
patente para una solicitud, también es cierto que los requisitos de concesion de dichos
privilegios son universales, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, como
también la forma de evaluarlos. Asi las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla
con los mencionados requisitos en diferentes paises, como se menciond anteriormente,

es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 17217,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el derecho constitucional al debido -
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente
solicitamos al Examinador expedir una nueva accién oficial que permita a mi representada
contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.



6. Anexos

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.
e Copia de portada de patente EP2448832.
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un contenedor de articulos para fumar (10), que tiene un recubrimiento
tactil discontinuo (16), en donde el recubrimiento tactil discontinuo (16) se forma
aplicando uno o mas barnices (18) a la superficie exterior del contenedor (10) en
un patréon conformado por una pluralidad de caracteristicas en alto relieve, que
tienen una altura de entre 10 micrones y 500 micrones y una separacién de entre

20 micrones y 10 cm.

2. Un contenedor de articulos para fumar (10) de acuerdo con la reivindicacion

1 en donde la pluralidad de caracteristicas en alto relieve son de la misma altura.

3. Un contenedor de articulos para fumar (10) de acuerdo con la reivindicacion
1 0 2 en donde el recubrimiento tactil discontinuo (16) se provee en una porcion de
la superficie exterior del contenedor (10) impresa con graficos, texto, o una
combinacién de los anteriores.

4. Un contenedor de articulos para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 3 en donde el recubrimiento tactil discontinuo (16) se
forma aplicando uno o mas barnices entintados, a la superficie exterior del

contenedor (10), los cuales son curados por exposicion a luz ultravioleta.

5. Un contenedor de articulos para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 4 en donde el recubrimiento tactil discontinuo (16) tiene un

coeficiente de friccion estatica de entre 0.2 y 1.0.

6. Un contenedor de articulos para fumar (10) de acuerdo con cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 5, formada de uno o mas blancos laminares doblados.

7. Un contenedor de articulos para fumar (10) de acuerdo con la reivindicacién
6 en donde el uno o0 mas blancos de cartén laminares doblados tienen un peso de

entre 60 gramos por metro cuadrado y 250 gramos por metro cuadrado.

8. Un método de fabricar un contenedor de articulos para fumar (10), que

tiene un recubrimiento tactil discontinuo (16), método que incluye:



aplicar uno o mas barnices entintados a la superficie exterior de un blanco laminar
en un patrén conformado por una pluralidad de caracteristicas en alto relieve con
una altura de entre 10 micrones y 500 micrones y una separacién de entre 20
micrones y 10 cm;

curar el uno o mas barnices entintados; y

doblar el blanco laminar alrededor de un manojo de articulos para fumar.

9. Un método de acuerdo con la reivindicaciéon 8 que incluye curar el uno o

mas barnices entintados por exposicién a luz ultravioleta.

10. Un método de acuerdo con la reivindicaciéon 8 o 9 que comprende curar el

uno o mas barnices entintados en una atmésfera de gas inerte.
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