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I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién 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. 78501 del 19 de Diciembre de 2014, interpongo en su contra el recurso de
REPOSICION, para que sea revocado su ARTICULO SEGUNDO, mediante el cual se
negd la patente para las reivindicaciones 1 a 11 y en consecuencia, se conceda el
privilegio de patente de invencion para todas las reivindicaciones de la solicitud de patente
“METODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LiQUIDO" a favor de
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 78501 del 19 de Diciembre de 2014, con fecha de publicacién
listado del 23 de Diciembre de 2014, fecha de vencimiento del 23 de Enero de 2015, y
fecha del término legal 06 de Febrero de 2015.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDD SIN FRONTERAS”
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. LA DECISION RECURRIDA

Mediante !a Resolucion objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de
Industria y Comercio decidié:

Denegar la patente de invencion a la creacion titulada: “METODO PARA
MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO LiQUIDO”.

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

“De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1
y D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.”

“En consecuencia, la reivindicacién 1 no es nueva, segun lo divuigado en el (los)
documento(s) D1y D2." '

“Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el sistema de la reivindicacidén 1, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decisién
486.7

“Se le indica al solicitante que la descripcién de un aparato por medio de sus
funcionalidades no demuestra efectivamente que el aparato pueda realizar las
funcionalidades descritas. Por esta razén es necesario definir el aparato en
términos de sus elementos fisicos estructurales, que son los que permiten la
realizacion de las funcionalidades. Ahora, para determinar la novedad y nive!
inventivo frente a las anterioridades es suficiente comparar los elementos fisicos
estructurales dado que de estos surge la capacidad de realizar las funciones. En
este orden de ideas, cuando se reivindica un aparato, las funcionalidades
{funciones realizadas) sirven para entender la relacién que hay entre los
diferentes elementos estructurales, pero son solo los elementos estructurales los
que definen la invencion y, por lo tanto, las funcionalidades no le pueden dar
novedad yfo nivel inventivo a un aparato. Adicionalmente se indica que las
instrucciones ejecutables es informacién que al no ser tangibles no puede hacer
parte de las caracteristicas estructurales de un aparato y por lo tanto un aparato
no puede caracterizarse por tener instrucciones ejecutables.”



3.25 “Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicacion(es) 12,
cumplen los requisitos de novedad, nivel inventive y aplicacion industrial de que
trata el articulo 14 de la Decisién 486, por lo tanto hay lugar a conceder para
ellas el privilegio de patente solicitado; asi mismo, se niega el privilegio de
patente para la(s) reivindicacién(es) 1 a 11, por carecer de novedad como se
explicé antericrmente.”

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente
a su Despacho lo siguiente:

41. Revocar el ARTICULO SEGUNDO de la Resolucion No. 78501 del 19 de
Diciembre de 2014,

4.2. Conceder el priviegio de patente de invencién también| para todas las
reivindicaciones de la solicitud “METODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN
SUBSTRATO LIQUIDO” a favor de PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despache en la
Resolucién objeto del presente recurso, toda vez que [a presente solicitud si cumple con
los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisién 486, como se
demostrara a continuacién:

En primer lugar, con respecto a las reivindicaciones 1 a 11 negadas por su
Despacho en la resolucién No. 78501, es preciso mencionar que éstas se refieren a un
sistema de generacién 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 activacion del calentador eléctrico
y estima 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
parédmetro de la activacién del calentador eléctrico con el consumo det substrato formador

de aerosol.

Por esta razén, las disposiciones del capitulo 6 de la “GUIA PARA EXAMEN DE
SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su
Despacho son aplicables a dichas reivindicaciones. Se hace mencién especifica a la

pagina 250 de dicha gula, en donde se establece que:

“Un "articulo” incluye un objeto fisico o una sustancia. El articulo fisico o fa
sustancia deben ser particulares, lo que significa que se puedan identificar. Un
articulo también puede ser datos electronicos que representen un objeto fisico o
una sustancia. Para la prueba, los datos deben ser més que un valor abstracto.
Los datos pueden ser especificamente identificados al indicar lo que dichos datos
representan por el tipo o naturaleza particufar de fos datos, y/o cémo o de dénde
se obtuvieron los datos”

Puede entonces notarse que los datos considerados, o a ser transformados por un
método, pueden ser equiparados con articulos fisicos (caracteristicas técnicas
estructurales) siempre y cuando representen un objeto fisico © una sustancia y se pueda
identificar claramente de donde se obtuvieron dichos datos. Por lo tanto, €l sistema de
generacion de aerosol eléctricamente operado que comprende un sistema de circuito
electrénico es en este caso una caracteristica estructural.

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a obtener
por la invencién, no corresponden a resultados, 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 invencién funcione correctamente; lo
anterior para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda

reproducir la invencion.,

5.1 La presente solicitud si tiene novedad

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 16.- Una invencion es nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico, por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o
cualquier ofro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente
0, en su caso, de fa prioridad reconocida.”

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis de
novedad de una solicitud de patente, se considera que cuando las caracteristicas técnicas
esenciales son idénticas a las caracteristicas de la materia divulgada en un documento
del estado de la técnica, puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, en cuyo
caso se considera que no tiene novedad. Adicionalmente, se considerara nueva la
invencion si se encuentra alguna diferencia o un sélo aspecto que no hubiese sido
revelado en el documento del arte previo.

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

novedad, con base en la siguiente informacién;

Como se explicd anteriormente la reivindicacion 1 se refiere a:

Un sistema de generacién de aerosol eléctricamente operado para recibir un substrato
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formador de aerosol, e! 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 liquide formador de aerosal; 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 basandose en una o mas ecuaciones que relacionan un
parametro de la activacion del calentador eléctrico con el consumo del substrato formador

de aerosol.

Las caracteristicas recitadas en dicha reivindicacién tanto estructurales como
funcionales, que hacen parte de la invencién en su conjunto, por lo que tienen que ser
consideradas al momento de realizar el andlisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta que
como se menciona en el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES
DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho: “La invencion no tiene nivel
inventivo cuando la combinacion de los elementos que proveen la solucién esté revelada
en el estado de la técnica, es decir, no basta con la existencia de los elementos de
manera aisfada o individualmente considerados para concluir la falta de nivel inventivo,
sino que ellos en su totalidad e integridad ensefien de manera evidente la manera de

Hlegar a la solucién al problema técnico” (énfasis afiadido en el texto).

Asimismo, vale recordar que el Tribunal Andino ha dicho, respecto de la correcta
interpretacion del Estado de la Técnica, y del andlisis del requisito de Nivel Inventivo, lo
gue a continuacién se cita:

"En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio
respecto de la novedad y el otro es ef que se efectila con respecto al nivel inventivo; si
bien en uno y en ofro se utiliza como parametro de referencia el estado de la tecnica, en
el primero se cotejfa la invencién con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada

uno por separado, mientras que en el sequndo {nivel inventivo) se exige que el técnico

medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el



estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciacién de conjunto,
determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido no

producirse la invencion.”’

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.

Habiendo determinado que la invencion si es elegible a estudio, se hace referencia

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

"ta 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 distincién patentable sobre el estado de la
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 efemplo,
musica) almacenados en una memoria, son tipicamente materia descrita no funcional que
no crearia una distincion patentable sobre el estado de fa 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 descriptivo funcional que
podria crear una distincién patentable sobre el estado de la técnica” (subraya afadida al

texto original).

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

especificamente por instrucciones ejecutables por un dispositive fisico. A la luz de las
disposiciones del numeral citado, dichas instrucciones ejecutables podrian crear una

! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 36:'5.1P-2004. ,
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distincién patentable sobre el estado de la técnica, es decir que deben ser consideradas

en el examen de patentabilidad e incluidas en 1a comparacién con el arte previo.

En conclusién de todos los argumentos anteriores, las caracteristicas funcionales
de la presente invencién son las caracteristicas que definen la invencion y por lo tanto,
deben ser consideradas como caracteristicas técnicas esenciales en la comparaciéon con

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

En primer lugar, se debe aclarar que el documento D1 simplemente ensefia el
contec del numero de aspiraciones o bocanadas tomadas por el usuario. Dicho
documento no comprende ensefianza o sugerencia alguna del monitoreo de algdin
pardmetro relacionado con la activacion del calentador. Es preciso menciohar que el
namero de bocanadas no estd relacionado necesariamente con la activacion del
calentador. De hecho, el calentador es mantenide 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 ¢ 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, pero no se especifica como se determina dicho nivel. Dicha determinacion
podria ser realizada mediante cualquier metodologia convencional de medicion del nivel
de un liquido. Sin embérgo, dicho documento no hace mencién alguna de la
determinacién del nivel del liquide a través de un pardmetro de la activacion del

calentador.

En consecuencia, la invencién reclamada en el nuevo pliego reivindicatorio es
novedosa frente a las ensefianzas de los documentos D1 y D2 citado porque dnicamente
invenciones con todas las caracteristicas técnicas identificadas en el mismo documento
de la anterioridad pueden afectar la novedad de invenciones reivindicadas en una




solicitud presentada posteriormente y por lo tanto, la objecién formulada a este respecto

se debe tener por superada.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, fa reivindicacion 1 de la
presente solicitud se debe tener como inventiva frente a las ensefianzas de los
documentos D1 y D2. Como consecuencia de lo anterior, las reivindicaciones
dependientes 2 a 11 son también novedosas en virtud de su dependencia de la

reivindicacion 1.
Vi. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en el
ARTICULO SEGUNDO de la Resolucion No. 78501 del 19 de Diciembre de 2014, en
cuanto resuelve negar el privilegio de patente de invencién a las reivindicaciones 1 a 11

de la solicitud.

6.2. Que se otorgue el privilegio de patente de invencién para todas las retvindicaciones
de la solicitud “METODO PARA MANEJAR EL CONSUMO DE UN SUBSTRATO
LIQUIDO” 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,

Neuchate!,

Suiza ' |
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Vill. 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.

Sefior Superintendente,

See2 Q&%Wﬁi
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.5585

“s’ COLO-12770-0841-103-9
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