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Solicitante : PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Fecha de solicitud  : 19 de Julio de 2013.
I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. solicitante de la patente de la referencia, por el
presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la
Resolucion No. 78502 del 19 de Diciembre de 2014, interpongo en su contra el recurso de
REPOSICION, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de
patente de invencidn para “ELEMENTO DE CALENTAMIENTO CERAMICO
REDUCIDO” a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucién No. 78502 del 19 de Diciembre de 2014, tiene fecha de publicacion
en listado 23 de Diciembre de 2014, fecha de vencimiento 23 de Enero de 2015, y fecha
del término legal 6 de Febrero de 2015.
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1ll. LA DECISION RECURRIDA

Mediante la Resolucién objeto de la presente impugnacién, el Superintendente de
Industria y Comercio decidid;

Denegar la patente de invencién a la creacion titulada: “ELEMENTQ DE
CALENTAMIENTO CERAMICO REDUCIDO".

En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

Se considera que las reivindicaciones independientes 1, 8 y 13 no son inventivas
en vista de los documentos D1: EP 0 438 839 y D2; US 5,408,574. Esto debido a
que la combinacion de dichos documentos anticipa todas las caracteristicas
esenciales de la invencion. También se considera que las reivindicaciones
dependientes 2 a 7 y 9 a 12 no comprenden caracteristicas adicionales que le

otorguen nivel inventivo a las independientes.

Lo anterior se soporta en el argumento que el documento D2 divulga el efecto
tecnico de la invencién, que corresponde a permitir definir la trayectoria
eléctricamente conductora, disefiando asi la distribucién de temperatura en el
cuerpo, con independencia de la estructura del elemento de calentamiento.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacién, solicito atentamente

a su Despacho lo siguiente:

4.1.

42

Revocar la Resolucién No. 78502 del 18 de Diciembre de 2014.

Conceder el privilegio de patente de invencion para “ELEMENTO DE

CALENTAMIENTO CERAMICO REDUCIDO” a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A.



V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucion objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud si cumple con
los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decision 486, como se

demostrara a ¢continuacion:

5.1. Presentacién de un nuevo pliego reivindicatorio

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion 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 13 reivindicaciones.

E! nuevo pliego reivindicatorio es esencialmente igual al anterior, pero se ha
especificado en la reivindicacion 1 que el material reducido es una porcién del cuerpo
principal. También se ha especificado en las reivindicaciones 8 y 13 que el patrén es
formado grabando selectivamente porciones de la trayectoria conductora o enmascarando

porciones del cuerpo principal mientras se encuentra en el ambiente o electrolito reductor.

5.2. Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

El documento D1, que puede ser considerado el documento del estado de la
técnica mas cercano a la invencion, divulga un calentador formado a partir de un material
cerdmico reducido. Sin embargo, D1 no ensefia la idea de formar un patrén de material de
substrato reducido en un substrato. Por el contrario, en D1 todo el substrato es reducido y
no se forma patrén alguno. La forma del calentador de D1 solo puede ser alterada
modificando la forma del material ceramico reducido, o dando una forma especifica al
material ceramico y subsecuentemente reducirlo. No existe ensefianza o sugerencia
alguna en D1 que permita derivar un elemento de calentamiento de una forma

independiente a la forma del substrato.



El efecto obtenido mediante dicha diferencia es que el calentador puede tener un
cuerpo principal de soporte considerablemente mas grande, y de una forma diferente a ia
porcion que genera calor. Esto significa que el cuerpo principal del calentador puede ser
realizado de cualquier tamafio, forma y resistencia mecanica deseada, por ejemplo, para
ser introducido en un substrato formador de aerosol sin que esto signifique que se genere

calor sobre toda la superficie del cuerpo principal.

Asi, se puede considerar que el problema técnico resuelto por la presente
invencion sobre el estado de la técnica mas cercano es “como modificar el dispositivo
conocido en D1 de tal forma que pueda ser usado en una mayor variedad de
aplicaciones”.

Resulta pertinente mencionar que en el examen de nivel inventivo planteado en la
resolucion 78502 del 19 de Diciembre de 2014 parte de la identificacién de un problema
técnico inadecuado, ya que incluye dentro del problema la solucién aportada por la

invencién:

*¢como modificar el elemento conocido en D1 para definir la resistencia y forma

de /a trayectoria?” (Subraya fuera del texto)

El fragmento subrayado arriba corresponde a la solucién provista por la invencién.
Esta practica, de incluir la solucién en el problema técnico, es impropia ya que incluye
informacién que no hubiera estado disponible para el examinador antes de conocer la
invencion y que tiene como consecuencia que cualquier invencion sea obvia, ya que la
informacion necesaria para proponer la solucién al problema técnico esta implicita en
dicho problema.

Los argumentos anteriores se encuentran fundamentados en el PROCESO 36-IP-
2010 del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, que incluye la
interpretacion prejudicial de los articulos 14 y 18 de la Decision 486 y de los articulos 16 y
19 de la misma normativa, que enuncia:



“Se debe definir ef problema sin incluir elementos de la solucion, porque entonces

{a s0lucion seria evidente”

Adicionalmente, D1 no comprende ensefianza o sugerencia alguna de que seria
deseable poder definir la forma del cuerpo principal independientemente del substrato

ceramico reducido.

Asi, resulta evidente que el problema técnico planteado durante el examen de nivel
inventivo resulta inadecuado para aplicar el método problema-solucion, por lo que dicho

examen resulta invalido para afectar el requisito de nivel inventivo.

En adicién a lo anterior, se debe resaltar que la combinacion de los documentos
D1 y D2 no habria resultado obvia para una persona versada en la materia, ya que el
documento D1 corresponde a un campo técnico diferente al de D2. D1 esta relacionado
principalmente con el calentamiento de quimicos corrosives, mientras que D2 esta
relacionade con dispositivos eléctricos para fumar. Asi, se considera que la
individualizacion de fas caracteristicas técnicas realizada por el Examinador de cada uno
de estos documentos sclamente resulta posible si se efectia un analisis retrospectivo de
la presente invencién,-esto es, partiendo de fa solucién dada al problema técnico que la
misma pretendia resolver. Lo anterior, por cuanto se reitera que no existe ensefanza o
sugerencia alguna en dichos documentos que permita concluir que las ensefianzas de
documentos relacionados con dos campos técnicos diferentes permitieran solucionar el
problema tecnico aca planteado relacionado con la necesidad de proporcionar elementos
calentadores que calienten sustratos formadores de aerosol. Ademas, con el fin de
obtener el elemento de calentamiento eléctrico objeto de proteccién en la presente
solicitud a partir de las ensefianzas de D2 y D1, una persona versada en la materia
tendria que hacer caso omiso a usar una pluralidad de elementos ceramicos de
calentamiento, como los descritos en D1, sin patrén alguno sobre el cuerpo principal, en
lugar del ensamble de calentamiento de D2. Sin embargo, como es bien sabido, el
andlisis ex post facto se encuentra proscrito por el método problema-solucién, por cuanto
en todos los casos llevaria infundadamente a la conclusién que las invenciones sometidas
a estudio carecen de nivel inventivo.
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Por lo tanto, la sola combinacién de los documentos D1 y D2 representa por_si

sola una_actividad inventiva. Esto es claramente contrario a la objecién plasmada en la

resclucion 78502 del 19 de Diciembre de 2014, segin la cual la presente invencion habria

resultado evidente a partir de los documentos citados. Por ende, dicha objecion se debe

tener por superada.

Por otro lado, si se aplicaran las ensefianzas del documento D2 en el documento
D1, a pesar de que esto no habria resultado obvio para una persona versada en la
materia, esto no resultaria en la invencién reclamada en [as reivindicaciones, ni en las
ventajas asociadas a ésta. Incluir las ensefianzas de D2 en D1 habria resultado en el uso
de una pluralidad de elementos ceramicos de calentamiento, como los descritos en D1,

sin patron alguno sobre el cuerpo principal, en lugar del ensamble de calentamiento de

D2. El documento D2 ensefia el uso de una pluralidad de elementos de calentamiento
depositados o imprimidos en un substrato. Pero, como se explica en D1, el elemento de
calentamiento no es formado en un substrate ceramico con una forma diferente al cuerpo
principal. Consecuentemente, al incluir substratos subyacentes, como lo ensefia D2, éstos
tendrian que ser adheridos a los elementos de calentamiento de ceramica reducida de
alguna forma. Sin embargo, formar un elemento de calentamiento de dioxido de titanio,
como se ensefia en D1, y subsecuentemente adherirle un substrato ceramico, como lo
ensefia D2, seria muy complicado y resuitaria mas costoso que el arreglo va proviste en
D2. Por lo tanto, un técnico versado en la materia no_encontraria motivacién alguna para

cambinar las ensefanzas de los documentos D1y D2.

Asi, la presente invencion resulta ventajosa sobre los documentos del estado de la
técnica debido a que permite realizar el cuerpo principal en cualquier forma deseada e,
independientemente, darle a un camino conductor que genere calor una forma diferente,
con el fin de proveer una distribucién particular deseada dentro de un substrato formador
de aerosol. El calentador de la presente invencién es robusto, resistente a la corrosion y
sencillo de producir, lo que lo hace ideal para manufactura a gran escala y que esté
disefiado para soportar mudltiples ciclos de insercidn, calentade y removido de un

substrato formador de aerosol.



En adicién a todo lo anterior, el método de las reivindicaciones 8 y 13 ha sido
limitado a técnicas de grabado o enmascarado para formar el patrén en la superficie del
cuerpo principal. Ninguno de los documentos D1 o D2 ensefia o sugiere el uso de las
técnicas mencionadas con dicho fin, por lo que los métodos reivindicados no habrian

resultado obvios a partir de los documentos del estado de la técnica.
5.3. Conclusién

Los documentos D1 y D2 no resultan anterioridades vélidas capaces de afectar ia

novedad y el nivel inventivo del calentador eléctrico y métodos de la presente solicitud.

Por todo lo anterior, se considera que la presente solicitud cumple é cabalidad con
los requerimientos de patentabilidad exigidos por la legistacion actual, por lo que

atentamente solicitamos en consideracion lo siguiente:
VI. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1.  Que se estudie el pliego reivindicatorio adjunto para determinar la patentabilidad

de la presente solicitud.

6.2.  Que al considerar las razones precedentes se revogue la decisidn contenida en la
Resolucion No. 78502 del 19 de Diciembre de 2014, en cuanto resuelve negar el privilegio

de patente de invencidn.

6.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invencién para “ELEMENTO DE
CALENTAMIENTO CERAMICO REDUCIDO” a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A.



VIl. NOMBRE Y DIRECCION
El nombre y la direccion del solicitante recurrente son los siguientes:

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000
Neuchatel

Suiza

Vill. ANEXOS

¢ Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

» Recibo por concepto de presentacion de modificaciones a las reivindicaciones por
un valor de $132.000

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones
IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4°. No. 72-35, piso 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Seror Superintendente,

Eoresncn. Qb e

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-095-9
SMLASMLUD-277774WPC12770
No. M-2015-277774\SML



1

- CAVELIER ABOGADOS COLO-12770-0841-099-9

Industria vy Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesive de radicacién

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite
D Error material E Modificacion a una Solicitud en tramite
E Patente de Invencidn
D Patente de Mcdelo de Utilidad
D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos dei solicitante

Persona Natural D Persona Juridica E

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Narnbre ¢ denominacitn f Nombre o razén social completa

. Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana D Otra D
| Documento de identificacion: DC.C. D C.E | D NIT D Otro Nimero
I Naclonalia.ad!Pais de constitucion | Dlreccién y domicilio del titular Ciudad .
| Suiza Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, Suiza Neuchate!
Direccion electrénica No. Fax Ndmero telefonico
clientes@cavelier.com 21188 50 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendsncia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a

través de |a direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacién Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A 23.555
Direccidn y domicilio Ciudad
Carrera 4% No. 72 -35 Bogota
Direccidn electrénica No. Fax NOmero telefénico
cavelier@cavelier.com 2118650 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general

PIO2-FI7 vrl (2012-04-19)

A



CAVELIER ABOGADOS COLO-12770-841-099-9 ,{O

‘4. " Datos det tramite - | - iO
Correccion:
Expediente No 13.171.810
Aparece

Debe ser

Modificacion:

E Modificacion al capitulo reivindicatorio.
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones con el fin de superar las
objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el
examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetucsamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente

presentado, mi representada no renuncia a la proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y se
reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trémite de la
presente solicitud, beneficidndose de la fecha de prioridad iniciaimente reivindicada.

Modificacion al capitulo descriptivo,
Modificaciéon af resumen.

Medificacion a los dibujos.

0 0 R I [

Modificacion al solicitante.

5. Anexos

E Comprobante de pago de |a tasa para la presentacion de la correccion y/o modificacién por $132.000.
D Comprobante de page por —----- reivindicaciones adicionales a la décima por $-—---—-.

D Poder, si fuere el caso.

E Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

P102-F17 vr] (2012-04-19)



CAVELIER ABOGADOS

COLO-12770-841-099- 9

6. Firma —

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Firma

Q[étl e @a@&&

C.C. 35.456.344 DE Usaquén

Tarjeta Profesicnal 23.565

SML /SDC/ID-AF277796/WPC12770

P102-F17 vrl (2012-04-19}
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REIVINDICACIONES

1. Un elemento de calentamiento eléctrico comprendiendo un cuerpo principal
comprendiendo un material ceramico y una trayectoria eléctricamente conductora formada
sobre o en el cuerpo principal, la trayectoria eléctricamente conductora comprendiendo
una forma reducida de una porcién del material ceramico del cuerpo principal y teniendo
primera y segunda porciones de contacto para conexion a una fuente de voltaje, en donde
el cuerpo principal recibe un substrato formador de aerosol, y en donde la trayectoria

eléctricamente conductora forma un patrén sobre una superficie del cuerpo principal.

2. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicacion 1, en
donde el cuerpo principal es formado completa o parcialmente a partir de un éxido de
metal y |a trayectoria conductora es formada a partir del componente de metal del éxido

de metal.

3. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con la reivindicacion 1 o
reivindicacion 2, en donde el cuerpo principal es formado a partir de circonia y la capa

conductora formada a partir de circonio.

4. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquier reivindicacion

precedente, en donde el cuerpo principal tiene una seccidn transversal circular.

5. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquier reivindicacién
precedente, en donde el cuerpo principal tiene una forma alargada con la primera y
segunda porciones de contacto posicionadas en un primer extremo del cuerpo principal y
la trayectoria eléctricamente conductora que se extiende a y desde el segundo extremo

del cuerpo principal.

6. Un elemento de calentamiento eléctrico de acuerdo con cualquier reivindicacion
precedente, que comprende ademas una capa de pasivacion sobre una superficie externa
del cuerpo principal.

7. Un sistema generador de aerosol eléctricamente calentado que recibe un substrato
formador de aerosol comprendiendo uno mas elementos de calentamiento de acuerdo
con cualquier reivindicacion precedente y una fuente de voltaje acoplada a los elementos

de calentamiento en la primera y segunda porciones de contacto.

8. Un método para fabricar un elemento de calentamiento eléctrico, que comprende
los pasos de:

formar un cuerpo principal del elemento de calentamiento, comprendiendo el
cuerpo principal un material ceramico formado;

colocar el cuerpo principal de elemento del calentamiento en un ambiente reductor

|2



a temperatura suficiente para formar una trayectoria conductora sobre el cuerpo principal,
comprendiendo la trayectoria conductora una forma reducida del material ceramico y
formando un patrén sobre una superficie del cuerpo principal, en donde el patron es
formado grabando selectivamente porciones de la trayectoria conductora 0 enmascarando
porciones del cuerpo principal mientras se encuentra en el ambiente reductor; y
proporcionar porciones de contacto eléctrico para conexion de la trayectoria

conductora a una fuente de voltaje.

9. Un método de acuerdo con la reivindicacion 8, en donde el paso para colocar el
cuerpo principal del elemento de calentamiento en un ambiente reductor comprende

colocar el cuerpo principal en un ambiente de hidrégeno.

10. Un método de acuerdo con la reivindicacién 8 6 9, en donde la temperatura
suficiente esta entre 1000°C y 1300°C.

11. Un método de acuerdo con la reivindicacién 8, 9 6 10, que comprende ademas el
paso de formar una capa de pasivacion sobre el cuerpo principal del elemento de
calentamiento subsecuente al paso de colocar el cuerpo principal del elemento de

calentamiento en un ambiente reductor.

12. Un método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 8 a 11, en donde el
paso para formar el cuerpo principal de elemento del calentamiento comprende moldeo
por inyeccion,

13.  Un método para fabricar un elemento de calentamiento eléctrico, comprendiendo
los pasos de:

formar un cuerpo principal del elemento de calentamiento, comprendiendo el
cuerpo principal un material ceramico,

colocar el cuerpo principal de elemento de calentamiento en un electrolito reductor
y realizar una reduccién electro-quimica del cuerpo principal del elemento de
calentamiento para formar una trayectoria conductora sobre el cuerpo principal,
comprendiendo la trayectoria conductora una forma reducida del material ceramico y
formando un patrén sobre la superficie del cuerpo principal en donde el patron es formado
grabando selectivamente porciones de la trayectoria conductora o0 enmascarando
porciones del cuerpo principal mientras se encuentra en el electrolito reductor; y

proporcionar porciones de contacto eléctrico para conexién de la trayectoria
conductora a una fuente de voltaje.

SMLASMLMD-277775\WPC12770
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0011648

Bogota D.C., Enero 30 de 2015 - 11:25:33

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS

NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIEO PAGO BANCO CLIFNTA No PAGO FECHA PAGO VR PAGO
RECIBC DE CA 999999999 10118 27/01/2015 286.000.00
RECIBO DE CA 999999909 10135 271012015 536.000.00
RECIBO DECA 994959999 10136 2110172015 236.000.00

*** Conceptos Pagados ***
CANT. RENTISTICO CONCEPTO VL.UNDITARIQO Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIC DE MODALIDAD ¥ MomFlcamomaﬁ Pﬁiﬁ,@&}%ﬁ%’éﬁ;ﬁcc‘c’“ A SOLICITUD 132.000.00 132.000.00
$132.000.00 _
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