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Asunto: Radicacion: 13-112550- -8
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 519
Oficio: 14539
Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/044142
Fecha de Presentacion Internacional 15/07/2011
1. Documentos estudiados
Descripcion: Rad. N°13-112550-00000-0000 | 06/Mayo/2013
Rad. N°13-112550-00007-0000 @ 13/Junio/2014
Reivindicaciones: = Rad. N°13-112550-00000-0000 @ 06/Mayo/2013
Rad. N°13-112550-00003-0000 @ 19/Junio/2013
Rad. N°13-112550-00007-0000 | 13/Junio/2014
Prioridad: US 61/390,211 06/Octubre /2010
US 61/390,213 06/Octubre/2010
US 12/981,909 30/Diciembre/2010

2. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el capitulo
reivindicatorio presentado se tendr& en cuenta para realizar el examen de
patentabilidad
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Titulo de la solicitud: “Filtros de humo para dispositivos para fumar con masas porosas
que tiene una carga de particula de carbono y una caida de presién encapsulada”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de filtros de humo con
particulas activas que mejore el humo emitido.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un filtro con una
masa porosa que tiene particulas activas debidamente definido (Rad. N°13-112550-
00000-0000, Pag. 3).

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A 24 D 003/006.

3. Unidad de invencién(Art 25 D 486)

Las reivindicaciones 1 a 36 incluida(s) en el escrito radicado bajo el No 13-112550-
00007-0000, no superan la objecién relacionada con la falta de unidad de invencion
porque, en primer lugar, el “filtro para un dispositivo para fumar” (reivindicaciones 1-7,
9-13, 15-17 y 19-29) no puede ser considerado como el concepto comun de las
modalidades de la invencion, toda vez que, dicho filtro tiene afectada su patentabilidad,
particularmente, el requisito de nivel inventivo (tal como se demuestra en el numeral 5
del presente escrito); y en segundo lugar, porque el “Dispositivo para fumar”
(reivindicaciones 8, 14, 18 y 30-36) pertenece a un campo técnico diferente y no esta
definido adecuadamente en la solicitud.

A este respecto, este Despacho le recuerda a la solicitante que un dispositivo debe
estar caracterizado mediante la descripcion de sus partes, la disposicion de dichas
partes en el espacio y la interaccién entre las mismas. En el presente caso, el
dispositivo que se pretende reclamar no esta caracterizado de forma adecuada porque
se hace en funcién de su contenido, que corresponde a una sustancia que se puede
fumar y un filtro para fumar. En el estado de la técnica se encuentran numerosos
documentos donde se observa la manera correcta de definir un dispositivo para fumar,
por ejemplo, un cigarrillo™?3, pipa* o incluso narguile®. Bajo este panorama, se reitera
gue a pesar de reivindicar un dispositivo para fumar, este no se encuentra definido de
forma adecuada y tampoco presenta sustento adecuado en el capitulo descriptivo. Por
lo tanto, el capitulo reivindicatorio de la solicitud tal y como se encuentra presentado no
cumple con el requisito de unidad de invencion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 25 de la referida Decision 486, en razén a que alli se establece que "La solicitud
de patente solo podra comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas
entre si, de manera que conformen un tnico concepto inventivo”. Lo anterior, por cuanto
se encuentran 2 grupos inventivos definidos de acuerdo con las siguientes
caracteristicas esenciales:

Grupo Inventivo 1: Filtro para un dispositivo para fumar (reivindicaciones 1-7, 9-13,
15-17 y 19-29).

Grupo Inventivo 2: Dispositivo para fumar (reivindicaciones 8, 14, 18 y 30-36).

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070104&CC=US&NR=2007000505A1&KC=A
1

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?CC=US&NR=5159940A&KC=A&FT=D

3 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=4793365A&KC=A&FT=D

4 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?CC=US&NR=2395596A&KC=A&FT=D
5http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=EP&NR=1604578A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20051214&DB=&locale=en_EP
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Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, 6 limitar la
solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

4. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la Fecha de Presentacién de la

Solicitud de Prioridad: octubre 06 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

. . Fecha de
Item Documento Titulo Publicacién
D1 US3353543 “Smoke filter” 21/Noviembre/1967
D2 US2008173320 “Filtered Smoking Articles” 24/Julio/2008

El documento D1° divulga un filtro de humo que comprende: una mezcla uniforme de particulas de
carbono y tabaco granulares, formado en un tapdén poroso. En un 20 a 70% de particulas de carbon
activado con un tamafio de particula 20 a 50 mesh (297 — 841micras); en un 20 a 75% de particulas
granulares de tabaco y 5 a 30% de una resina termoplastica (Col. 1, abstract; reivindicacién 1).

El documento D27 divulga un filtro de humo que comprende: una masa porosa que comprende particulas
activas, carbon activado y particulas de un aglutinante de ultra peso molecular, tal como estopa de
polipropileno, en el que la masa porosa se envuelve a lo largo de su eje longitudinal con una envoltura de
material compresible, propileno, un material de filtro, acetato de celulosa, y en el que el filtro presenta una
caida de presion (Pag. 2, Parr. [0009]; Pag. 3, Parr. [0030], [0032]; Pag. 5, Parr. [0035]; Pag. 8, Parr.
[0069]; Pag. 10, Parrs. [0082] y [0083]).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un filtro para un dispositivo para fumar tal como se
sefiala a continuacion (Rad.N°13-112550-00007-0000, junio 13 de 2014):

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Un filtro para un dispositivo para fumar que | Filtro de humo que | Un filtro que
comprende: comprende: comprende

Masa porosa que comprende diversas particulas
activas y diversas particulas aglutinantes no
fibrosas que tienen un indice de flujo de fusion
inferior o igual a 3,5 g/10min a 190 °C y 15 Kg,

en donde las particulas activas comprenden uno

del grupo que consiste en: una particula de
carbono a nanoescala, un nanotubo de carbono

gue tiene al menos una pared, un nanohorn de
carbono, una nhanoestructura de carbono similar
al bambu, fullereno, un agregado fullereno, grafeno,
un grafeno con pocas capas, grafeno oxidado, una
nanoparticula de 6xido de hierro, una nanoparticula,
una nanoparticula de metal, una nanoparticula de
oro, un nanoparticula de plata, nanoparticula de
oxido metalico, una nanoparticula paramagnética,
una nanoparticula supermagnética, una
nanoparticula de o6xido de gadolinio, una

Una mezcla uniforme
de particulas de
carbono y tabaco
granulares, formado
en un tapon poroso
(Col. 1, abstract).

En un 20 a 70% de
particulas de carbén
activado con un
tamafio de particula
20 a 50 mesh (297 —
841micras); en un 20
a 75% de particulas
granulares de tabaco
y 5 a 30% de una

Una masa porosa que

| comprende particulas
activas, carbén

activado y particulas
de un aglutinante de
ultra peso molecular,
tal como estopa de
polipropileno, en el
gue la masa porosa se
envuelve a lo largo de
su eje longitudinal con
una envoltura de
material compresible,
propileno y en el que
el filtro presenta una
caida de presion (Pag.
2, Parr. [0009]; Pag. 3,

resina termoplastica

Parr. [0030], [0032];

6 URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19671121&CC=US&NR=335354
3A&KC=A

7URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=2008173320A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20080724&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP
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nanoparticula de hematita, una nanoparticula de
magnetita, un gadonanotubo, un endofullereno,
Gd@C60, una nanoparticula de nucleo-corteza, una
nanoparticula tunicada, una nanocapa, una | (reivindicacién 1). Pag. 5, Parr. [0035];
nanoparticula de o6xido de hierro tunicada y Pag. 10, Parr. [0082])
cualquier combinacion de estos.

Los documentos pertenecientes al estado de la técnica del filtro descrito en la
reivindicacion 1 de la presente solicitud corresponden a D1y D2 porque:

El documento D1 ensefia un Filtro de humo que comprende: Una mezcla uniforme de
particulas de carbono y tabaco granulares, formado en un tapon poroso (Col. 1,
abstract). En un 20 a 70% de particulas de carbon activado con un tamafio de particula
20 a 50 mesh (297 — 841micras); en un 20 a 75% de particulas granulares de tabaco y
5 a 30% de una resina termoplastica (reivindicacion 1); y el documento D2 revela un
Filtro que comprende: Una masa porosa que comprende particulas activas, carbon
activado y particulas de un aglutinante de ultra peso molecular, tal como estopa de
polipropileno, en el que la masa porosa se envuelve a lo largo de su eje longitudinal con
una envoltura de material compresible, propileno y en el que el filtro presenta una caida
de presion (Pag. 2, Parr. [0009]; Pag. 3, Parr. [0030], [0032]; Pag. 5, Parr. [0035]; Pag.
10, Péarr. [0082]).

La diferencia entre el filtro descrito en la reivindicacién 1 de la presente solicitud y los
filtros ya conocidos en las anterioridades D1 y D2 consiste en que D1 y D2 no
mencionan que las particulas activas y particulas aglutinantes no fibrosas tengan un
indice de flujo de fusion inferior o igual a 3,5 g/10min a 190 °C y 15 Kg.

De tal forma que, el problema técnico objetivo a resolver en la presente solicitud es
plantear una alternativa a los filtros de humo ya conocidos segun D1 6 D2 donde las
particulas alli contenidas tengan un indice de flujo de fusion inferior o igual a 3,5
g/10min a 190 °C y 15 Kg.

A este respecto es importante sefialar que el filtro objeto de la presente invencién
comprende el mismo tipo de particulas contenidas en los filtros ensefiadas en las
anterioridades D1 y D2, que corresponden a particulas de materiales carbonosos, y
sumado a este hecho, la solicitante no menciona alguna caracteristica esencial
adicional del filtro que ahora pretende reclamar que haga suponer que el indice de flujo
de fusion inferior o igual a 3,5 g/10min a 190 °C y 15 Kg (mencionado en la
reivindicacion 1 ahora presentada) no pueda ser exhibido por las particulas contenidas
en los filtros que ensefian las anterioridades.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la persona medianamente versada en la
materia, conociendo el problema técnico objetivo de la presente solicitud y las
ensefianzas de las anterioridades D1 o D2 (correspondiente a filtros que comprenden
particulas de materiales carbonosos) habria derivado de manera obvia y sin mucho
esfuerzo de su parte el filtro que ahora se pretende reivindicar toda vez que este
corresponde a la simple seleccion de los materiales que ya habian sido mencionados
en las anterioridades citadas. De conformidad a lo mencionado, no se le reconoce nivel
inventivo a la reivindicaciéon 1 actualmente presentada.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2—7, 9-13, 15-17 y 19-29 no mencionan

caracteristicas técnicas esenciales que otorguen altura inventiva al filtro descrito en la
reivindicacion 1y por tal razon tampoco pueden ser consideradas inventivas.
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6. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US3353543 1-7,9-13, 15-17 y 19-29 Nivel Inventivo
D2 US2008173320 1-7,9-13,15-17y 19-29 Nivel Inventivo

7. Respuesta a los argumentos del seiior solicitante

Frente a los argumentos presentados por la solicitante en cuanto a D1 y D2, es
oportuno aclarar, que esta oficina evalGa el nivel inventivo siguiendo los lineamientos
del método-problema solucion, de esta manera, las ensefianzas de esta solicitud se
pueden derivar de las divulgaciones de D1 o D2, ya que estos documentos ensefian
filtros que comprenden particulas de materiales carbonosos (como los que ahora se
pretenden reclamar).

De conformidad con lo anterior, el argumento de la solicitante donde menciona que las
anterioridades D1 y D2 no desvirtian el nivel inventivo de la invencion porque, el
documento D1 ensefia filtros que contienen particulas aglutinantes de polietileno y que
el documento D2 ensefia filtros que contienen polipropileno, este Despacho aclara que
los materiales mencionados por la solicitante (polipropileno y polietileno), corresponden
apenas a un tipo de materiales que pueden estar presentes en los filtros de las
anterioridades y que ademés dichos documentos si mencionan el uso de particulas de
materiales carbonosos (particulas de carbono en D1 y carb6n activado en D2), asi
entonces, estas ensefianzas son las que hacen evidente para la persona versada en la
materia los filtros que se pretenden reclamar en la presente solicitud.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

0 T
JESUS FERNEL GARCI |

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-11-25

Elaboro: Juan Carlos Cortes Garcia
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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