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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. 16679 notificado por

fijacion en lista el 10 de Septiembre de 2013.

2. Mediante memorial del 3 de Diciembre de 2013 se solicitdé oportunamente plazo

para responder la accién oficial previamente mencionada.

3. Mediante oficio No. 16679 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 al nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11 y 12 en vista
de los documentos D1: US 6’095.152 y D2;: GB 1537512.

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 UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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4.1 Modificacié‘n de una solicitud en tramite

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

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.
En el nuevo pliego reivindicatorio se ha limitado la reivindicacion 1 incluyendo las
caracteristicas esenciales de las reivindicaciones 3 y 9, con el fin de hacer claridad sobre

la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma.

De otro lado, se han realizado modificaciones adicionales para favorecer la

claridad del nuevo pliego reivindicatorio.

4.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, es preciso aclarar que el fragmento “el material de lamina tiene
una fuerza de tension de entre 1300 N/m y 6000 N/m” no es un resultado a obtener
mediante la invencidn, es decir, el concepto inventivo de la presente invencion no esta
relacionado con la resistencia de los materiales, de hecho, una persona versada en la
materia que desee obtener un material de lamina con una fuerza de tensién entre 1300
N/m y 6000 N/m simplemente seleccionara dicho material, y el espesor de este, entre una
variedad de materiales disponibles, y no requerira ninguin tipo de actividad investigativa ni

inventiva para ello.

Con respecto a lo anterior, se debe mencionar que el fragmento en cuestion
simplemente tiene como finalidad determinar la seleccion adecuada del material de lamina
(es decir, proveerle suficiente informacion a un técnico versado en la materia para que
realice la seleccidn correcta), de forma que interacttie de la forma deseada con los otros
componentes, mas no establecer un nivel de resistencia cuya obtencion por si sola

representa un problema técnico.



En conclusion, dicha condicidn provee una limitacion al material que sera usado

como material de lamina y puede ser alcanzada mediante una seleccion rutinaria en el

campo técnico.
Ahora con relacion a los términos objetados por ser muy generales, se han

definido de forma mas precisa el “material ligante”, el “material de relleno inorganico” y la
“capa de recubrimiento del material de lamina resistente al calor’, estableciendo los

posibles compuestos que los constituyen.

Ademas, se ha eliminado, del nuevo pliego reivindicatorio, el término “al menos”

con el fin de definir la invencidon de manera precisa e inequivoca.

Sin embargo, el término “de entre”, en el contexto utilizado, no incurre en ningun
tipo de falta de claridad, imprecisién o ambigliedad. Especificamente, las frases “de entre

1300 N/m y 6000 N/m”, “de entre 70 y 130 gramos por metro cuadrado” y “un peso de
entre 5 y 75 gramos por metro cuadrado” definen de forma clara, precisa e inequivoca

rangos correctamente definidos por su limite inferior y su limite superior, es decir,

intervalos puntuales.

Respetuosamente se disiente de la afirmacién del sefior examinador segin la cual
“El capitulo reivindicatorio no es claro porque se busca proteger un articulo para fumar,
sin embargo las caracteristicas técnicas estan relacionadas con la composicién de un
material de lamina resistente al calor’, esto debido a que el material de lamina es uno de

los componentes del articulo para fumar. Es preciso mencionar que en este caso, las
reivindicaciones definen un articulo para fumar, en donde su caracteristica técnica
esencial es que comprende un material de ldmina especifico. Esto hace del articulo para

fumar ventajoso sobre el arte previo.

Ahora con respecto a las reivindicaciones 9 a 11, que corresponden a las
reivindicaciones 11 a 13 del anterior pliego, es preciso aclarar que éstas si estan dentro
del alcance de la reivindicacion 1, ya que el “articulo para fumar” se refiere a un grupo



bien definido de dispositivos conocidos en el arte previo, y dichas reivindicaciones
dependientes simplemente reducen el grupo de “articulos para fumar” a un grupo mas

especifico, es decir, limitan el alcance de la reivindicacion 1.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en

cuanto a la falta de claridad de las reivindicaciones han sido superadas.

4.3 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

Como se mencioné anteriormente, la nueva reivindicacién 1 incluye las
caracteristicas técnicas esenciales definidas en la reivindicacion 9 del anterior pliego.
Debido a que la novedad y el nivel inventivo de la reivindicacién 9 del anterior pliego no
fueron objetadas en el oficio técnico 16679, se considera que la nueva reivindicacion 1,
por contener todas sus caracteristicas técnicas, es novedosa e inventiva sobre el arte

previo.

Como consecuencia de lo anterior, la reivindicacion independiente 1 es inventiva
sobre el estado del arte citado. Consecuentemente, las reivindicaciones 2 a 11 son

también inventivas en virtud de su dependencia de la reivindicacion 1.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a
cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decision 486 y las objeciones formuladas

por el Examinador se ven superadas.

4. 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. 16679,
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.
5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones
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REIVINDICACIONES

1. Un articulo para fumar incluyendo un material de lamina resistente al calor que
comprende una capa fibrosa formada de fibras celuldsicas y entre el 50% en peso y el
90% en peso de un material de relleno inorganico teniendo un tamarfio de particula en el
rango desde 0.1 micras hasta 50 micras, en donde el material de relleno inorganico
comprende uno 0 mas compuestos seleccionados del grupo que consiste de: carbonato
de calcio (CaCOs), sulfato de calcio (CaSQ,), trihidroxido de aluminio (Al(OH)33H;0),
oxido de aluminio (Ill) (Al,Os) y mezclas de los mismos, el material de 1amina tiene una
fuerza de tension de entre 1300 N/m y 6000 N/m, el peso del material de ldmina esta
entre 70 y 200 gramos por metro cuadrado (gsm) y el espesor del material de ldmina esta
entre 70 y 200 micras y en donde la capa fibrosa comprende ademas un material ligante y
el material ligante constituye entre 0.5 y 5% en peso de la capa fibrosa.

2, Un articulo para fumar de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde la capa fibrosa
del material de lamina resistente al calor comprende ademas un material ligante que
comprende uno o mas compuestos ligantes organicos seleccionados del grupo que
consiste de: almidén aniénico, almidén catidnico, goma guar, goma xantana, caseina,

alcohol polivinilico y mezclas de los mismos.

3. Un articulo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 6 2, en
donde la capa fibrosa del material de lamina resistente al calor tiene un peso de entre 70 y

130 gramos por metro cuadrado (gsm).

4, Un articulo para fumar de acuerdo con cualquier reivindicacion precedente, en
donde el material de lamina resistente al calor comprende ademas una capa de

recubrimiento que cubre parcial o completamente un lado de la capa fibrosa.

5. Un articulo para fumar de acuerdo con la reivindicacién 4, en donde la capa de
recubrimiento del material de lamina resistente al calor tiene un peso de entre 5 y 75
gramos por metro cuadrado (gsm).

6. Un articulo para fumar de acuerdo con la reivindicaciéon 4 o 5, en donde la capa de
recubrimiento del material de lamina resistente al calor comprende un material de relleno
inorganico comprende uno o mas compuestos seleccionados del grupo que consiste de
carbonato de calcio (CaCQs), trihidréxido de aluminio (Al{(OH);3H,0), 6xido de aluminio
(Il1) (Al,O3), diéxido de titanio (TiO,), arcillas y mezclas de los mismos y un material ligante
comprende uno o mas compuestos ligantes organicos seleccionados del grupo que
consiste de almidon aniénico, almidén catidénico, goma guar, goma xantana, caseina,

alcohol polivinilico y mezclas de los mismos.



7. Un articulo para fumar de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 6, en
donde el material de lamina resistente al calor comprende una capa de recubrimiento en

ambos lados de la capa fibrosa.

8. Un articulo para fumar de acuerdo con cualquier reivindicacién precedente, que

comprende un papel de boquilla formado del material de lamina resistente al calor.

9. Un articulo para fumar de acuerdo con cualquier reivindicacién precedente, que
comprende una fuente de calor eléctrica o combustible, un substrato generador de aerosol

y una envoltura exterior formada del material de lamina resistente al calor.

10. Un articulo para fumar de acuerdo con la reivindicacion 9, el cual es un articulo
para fumar calentado que comprende:

una fuente de calor combustible;

un substrato generador de aerosol corriente debajo de la fuente de calor
combustible, en donde una envoltura exterior formada del material de lamina resistente al
calor circunscribe la totalidad o parte de la fuente de calor combustible y el substrato

generador de aerosol.

11.  Un articulo para fumar de acuerdo con la reivindicacién 9, el cual es un articulo
para fumar eléctricamente calentado que comprende:

un substrato generador de aerosol y un portador formado del material de lamina
resistente al calor.
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