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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de !a sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 8112 notificado por
fijacion en lista el 15 de Julio de 2014.

2, Mediante oficito No. 8112 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, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 10, 12 y 13 en vista del
documento D1:. EP2253233, a la novedad de las reivindicaciones 1 a 10 en vista del
documento D2: WO2007/078273, y al nivel inventivo de la reivindicacion 1 en vista de los
documentos D1, D2 y D3: US2,057,353.

3. 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:
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3.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento de! trAmite mientras no implique una ampliaciéon de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 12 reivindicaciones.
El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente al anterior, pero se han
realizado algunas modificaciones formales para favorecer la claridad de éste, y se ha

eliminado la reivindicacion 13.

3.2 Argumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a aicanzar o
funcionalidades de la invencion, no corresponden a resultados ni a funcionalidades, sino a
caracteristicas técnicas funcionales de la invencién, que en este caso se hacen
indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invencién y
pueda determinar adecuadamente la configuracion entre los elementos para que la
invencion funcione correctamente; lo anterior para garantizar que una persona

normalmente versada en la materia pueda reproducir la invencion.

Con respecto a lo anterior, la “GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE
PATENTE DE INVENCION Y MODELOQ DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“L as caracteristicas técnicas funcionales son los elementos que conforman las
invenciones, descritos en términos de su uso o su funcion. No definen la invencién,
pero explican la relacién que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales
(...) Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales
cuando para la persona def oficic normalmente versada en la materia no sea obvio
el funcionamiento de los elementos caracteristicos y la relacion entre estos”

(Subraya incluida en el texto).




De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que |
deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del
oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la

invencién.

Con respecto a lo anterior, es preciso aclarar que aunque el numeral 2.6.5.4 de la
“GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO
DE UTILIDAD" de su Despacho establezca que “Las caracteristicas técnicas funcionales
(...) No definen la invencién, pero explican la relacién que hay entre sus diversas
caracteristicas estructurales”, subsecuentemente se establecen los casos en los que la

disposicion anterior no aplica, como se explica a continuacién.
El numeral 2.6.5.15 establece que:

“Cuando la reivindicacion menciona un elemento en relacién con su funcién, sin
precisar la estructura, se considera que tal reivindicacion se refiere a todo
elemento que permita cumplir la funcion, salvo que ese elemento se precise en la
reivindicacion.

Por ejemplo, si una reivindicacion frata de una valvula que permite reducir el
movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicacion
comprende fa valvula segiin se caracteriza en la reivindicacion, y no todos los

medios que permitan reducir el movimiento de un fluido”.

Puede notarse entonces que un elemento que ha sido definido correctamente a
través de una caracteristica esencial y su funcién debe ser considerado segun_se
caracteriza en la reivindicacién, es decir, teniendo en cuenta su funcion en el momento de

compararla con el estado del arte.

Por otro lade, el numeral 2.6.7.3 establece que:




“En términos generales, una caracteristica de funcion o efecfo, no es permitida
para definir la invencion. Solo serd permitida cuando no pueda ser definida la
caracteristica técnica, por una caracteristica estructural y cuando ademas la
funcidon pueda ser verificada por experimentos divulgados en la descripcion, o

mediante medios corrientes en el campo técnico de la invencion”.

En este caso se puede notar claramente que una caracteristica funcional debe ser
considerada una caracteristica técnica esencial cuando ésta representa el unico medio
para definir la invencion, y cuando ésta se pueda verificar mediante medios corrientes en

el campo técnico.

Este es especificamente el caso de la presente solicitud, ya que la invencién no
puede ser definida mediante sus caracteristicas estructurales y las funciones definidas en
las reivindicaciones hacen parte de las instrucciones que cualquier persona
medianamente versada en la materia es capaz de implementar en un sistema de
generacién de aerosol eléctricamente operado.

Adicionalmente, es preciso sefialar que, debido a que las reivindicaciones en
cuestion se refieren a dispositivos que ejecutan instrucciones (circuito eléctrico del
sistema de generacién de aerosol), se debe considerar que la presente es una invencion
implementada por computador, por lo que es necesario remitirse al numeral 6 de la “GUIA
PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE
UTILIDAD" de su Despacho.

Ya que la presente es una aplicacion practica de una idea abstracta, que no
abarca otras aplicaciones de la misma idea, las reivindicaciones 1 a 11 corresponden a
materia elegible a estudio. A continuacién se ilustra el diagrama P-T incluido en dicha

guia, en el que se ha resaltado el caso de las reivindicaciones mencionadas:
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Habiendo determinado que la invencion si es elegible a estudio, se hace referencia

al numeral 6.4.1.1 de la misma guia, en donde se establece que:

“La materia considerada como no elegible para estudio de patentabilidad,
frecuentemente es reclamada como materia descriptible. La materia descrita debe
ser evaluada por el examinador para determinar si la materia tiene una relacion
funcional con la estructura subyacente y si se crea una distincion patentable sobre
el estado de /a técnica o si es simplemente materia no funcional descrita que no

crea ninguna distincién patentable.

Por ejemplo, el material impreso en un objeto o simples datos (por ejemplo,
musica) almacenados en una memoria, son tipicamente materia descrita no
funcional que no crearia una distincion patentable sobre el estado de la técnica.
Por el contrario, una placa de circuito impreso o un_programa de ordenador con

instrucciones ejecutables suele interpretarse como una estructura de base junto
con el material descriptive funcional que podtia crear una distincion patentable

sobre el estado de fa técnica” (subraya afiadida al texto original).

La invenciéon definida en las reivindicaciones 1 a 11 se encuentra caracterizada

especificamente por instrucciones ejecutables por un dispositivo fisico. A la luz de las

disposiciones del numeral citado, dichas instrucciones ejecutables podrian crear una

distincidn patentable sobre el estado de la técnica, es decir que deben ser consideradas

en el examen de patentabilidad e incluidas en la comparacion con el arte previo.

En conclusidn de todos ios argumentos anteriores, las caracteristicas funcionales
de la presente invencion son las caracteristicas que definen [a invencion y por io tanto
deben ser consideradas como caracteristicas técnicas esenciales en la comparacion con

el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a2 11.

No obstante o anterior, algunos de los fragmentos objetados fueron modificados
con el fin de definir de forma mas clara caracteristicas técnicas funcionales e

instrucciones ejecutables.




Por otro lado, la reivindicacion 13 ha sido eliminada del nuevo pliego, por lo que

las objeciones referentes a ésta no subsisten en la presente solicitud.

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

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

3.3 Arqumentos a favor de la_novedad de la presente solicitud

En primer lugar, se debe aclarar que el documento D1 simplemente ensena el
conteo del nimero de aspiraciones o bocanadas tomadas por el usuario. Dicho
documento no comprende ensefianza o sugerencia alguna del monitoreo de algun
parametro relacionado con la activacion del calentador. Es preciso mencionar que el
numero de bocanadas no estd relacionado necesariamente con la activacion del
calentador. De hecho, el calentador es mantenido a una temperatura constante durante

todo el lapso de tiempo transcurrido mientras se fuma.

Adicionalmente, el nimero de bocanadas contadas en el documento D1 no es
usado para calcular o estimar la cantidad del substrato remanente, sino que simplemente
se usa para determinar cuando deberia terminar |la actividad de fumar.

Por su parte, el documento D2 tampoco divulga ni sugiere el monitoreo de la
activacion del calentador. D2 ensefia el monitoreo directo del nivel de fluido en un
contenedor, perc no se especifica como se determina dicho nivel. Dicha determinacion
podria ser realizada mediante cualquier metodologia convencional de mediciéon del nivel
de un liquido. Sin embargo, dicho documento no hace mencion alguna de la
determinacion del nivel del liquido a través de un pardmetro de la activaciéon del
calentador.

Finalmente, D3 no hace mencién alguna de la activacién de un calentador, por lo

que tampoco puede referirse a la correlacion de ésta con la cantidad de substrato

remanente.




De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, las nuevas
reivindicaciones independientes 1 y 12 son novedosas sobre el estado de la técnica.
Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 son también

novedosas en virtud de su dependencia de la reivindicacion 1.

3.4 Argumentos a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

Como se mencicndé anteriormente, ninguno de los documentos citados como arte
previo ensefia el uso de un parametro de la activacién del calentador para estimar la

cantidad de substrato restante en un almacenamiento.

La ventaja alcanzada por dicha correlacion es que permite determinar de forma
precisa la cantidad de liquido remanente sin utilizar un sensor adicional dedicado a este

fin.

Utilizar el nimero de bocanadas para estimar la cantidad de substrato remanente
resultaria en una baja precision de la estimacion, ya que cada usuario tiene costumbres
diferentes de aspiracién, e incluso el mismo usuario puede variar la forma de aspirar
dependiendo de las circunstancias.

De esta forma, resulta evidente que ninguna posible combinacién de los
documentos D1, D2 y D3 habria resultado suficiente para anticipar la presente invencion
con todas sus caracteristicas técnicas, ni para derivar de forma evidente el efecto técnico
logrado por ésta.

Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones independientes 1y 12 son
inventivas 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 Decisidén 486 y las objeciones formuladas
por el Examinador se ven superadas.
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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 fas expuestas en la accidn oficial No. 8112,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisidn violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decisiéon 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 12 reivindicaciones
Senor Director,
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado para recibir un
substrato formador de aerosol, el sistema comprende:

una porcién de almacenamiento de liquido que almacena un substrato liquido
formador de aerosol;

un calentador eléctrico que comprende al menos un elemento de calentamiento
para calentar el substrato liquido formador de aerosol; y

un sistema de circuito eléctrico que monitorea la activacién del calentador eléctrico
y estima una cantidad de substrato liquido formador de aerosol restante en la porcién de
almacenamiento de liquido baséndose en una o mdas ecuaciones que relacionan un
pardmetro de la activacion del calentador eléctrico con el consumo del substrato formador
de aerosol.

2. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con la
reivindicacion 1, en donde el sistema de circuito eléctrico estima una cantidad consumida
de substrato liquido formador de aerosol, y substrae la cantidad consumida de una
cantidad inicial conocida para proporcionar un estimado de substrato liquido formador de
aerosol en la porcién de almacenamiento de liquido.

3. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con la
reivindicacién 1 o 2, en donde el sistema de circuito eléctrico monitorea la activacion del
calentador eléctrico al verificar una temperatura o resistencia del elemento de
calentamiento con el tiempo para estimar una cantidad consumida de substrato formador
de aerosol.

4, Un sistema de generacion de aerosol eiéctricamente operado de acuerdo con la |
reivindicacion 3, en donde el sistema de circuito eléctrico estima una cantidad consumida 1
de aerosoi con base en una primera ecuacion relacionando la temperatura o resistencia |
del elemento de calentamiento con el consumo de substrato formador de aerosol hasta un

primer umbral de temperatura o resistencia y con base en una segunda ecuacion

relacionando el elemento de calentamiento o resistencia con el consumo de substrato

formador de aerosol por arriba del primer umbral de temperatura ¢ resistencia.

5. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con la
reivindicacion 4, en donde la segunda ecuacién es dependiente de la energia aplicada al

elemento de calentamiento.

|
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6. Un sistema de generacién de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con la |
|

\

|
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reivindicacion 4 0 5, en donde la primera ecuacién es independiente de la energia

aplicada al elemento de calentamiento.

7. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con la
reivindicacion 4, 5 o0 6, en donde el primer umbral es el punto de ebullicién del substrato
liquido formador de aerosol.

8. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 4 a 7, en donde las primera y segunda ecuaciones se
almacenan en el sistema de circuito eléctrico.

9. Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con la
reivindicacidn 8, en donde una piuralidad de diferentes primera y segunda ecuaciones se
almacena en el sistema de circuito eléctrico para usarse con diferentes composiciones de
substrato liquido formador de aerosol y para usarse a diferentes niveles de energia.

10. Un sistema de generacién de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con
cuaiquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el sistema de circuito eléctrico
mide la resistencia eléctrica de al menos un elemento de calentamiento, y determina la
temperatura del elemento de calentamiento a partir de fa resistencia eléctrica medida.

11.  Un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, que ademas comprende una mecha
capilar que transporta el substrato liquido formador de aerosol desde la porcién de
almacenamiento de liquido hacia el calentador eléctrico.

12. Un método que comprende:

proporcionar un sistema de generacion de aerosol eléctricamente operado que
comprende una porcion de almacenamiento de liquido para almacenar un substrato
liquido formador de aerosol y un calentador eléctrico que comprende al menos un
elemento de calentamiento;

calentar el substrato liquido formador de aerosol;

monitorear la activacion del calentador eléctrico; y

estimar una cantidad de substrato liquido formador de aerosol restante en la
porcion de almacenamiento de liquido basandose en una o mas ecuaciones que
relacionan un parametro de la activacion del calentador eléctrico con el consumo del
substirato formador de aerosol.
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