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ACT: 519 PRESENTACION

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FECHA: 2014-04-23 10:17:02
EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 8

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicacion: 13-173180- -7

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 4748

Folios: 8
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/EP2011/073793
Fecha de Presentacion Internacional 22/12/2011

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Rad. N° 13-173180-00000-0000
Reivindicaciones: | Rad. N° 13-173180-00002-0000
Dibujos: Rad. N° 13-173180-00000-0000
Prioridad(es): EP 10252236.4

2. Analisis de la Prioridad

22/Julio/2013
26/Julio/2013
22/Julio/2013
24/Diciembre/2010

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la

prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
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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. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 13.

Titulo de la solicitud: “Sistema de generacién de aerosol con medios para deshabilitar
consumibles” (Ver pagina 1 del radicado N°13-173180-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de impedir la
reutilizacion de contenedores de consumibles en productos en aerosol.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un sistema que
inhabilita el contenedor de un sustrato que es consumido en un aerosol.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A24F 47/00 y A61L 9/03.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 4, 6, 7 y 11no estan caracterizadas por sus caracteristicas
esenciales sino por resultados a alcanzar y/o funcionalidades definidos por los términos:
“...esta configurado para ser cambiado o dafiado' por una sefial de inhabilitacion...”, “...
el componente es un interruptor eléctrico o informacion digital que interactua con la
circuiteria de control y representa el estado de habilitacion/inhabilitacion para la porcion
de almacenamiento....”, “...esta configurada para emitir una sefial de inhabilitacion
cuando la circuiteria de control ha detectado, un mal funcionamiento en el sistema
generador de aerosol....” y “...configurada para emitir una sefial de inhabilitacion al
medio de inhabilitacion cuando la cantidad se determina o se calcula que el substrato
generador de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por debajo de una
cantidad umbral o cuando se detecta un mal funcionamiento, en donde el dispositivo
generador de aerosol es un dispositivo para fumar operado en forma eléctrica...”. Es asi
qgue estos términos no definen caracteristicas estructurales esenciales, puesto que la
reivindicacion incluiria no sélo la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere
reemplazarlos por las caracteristicas esenciales estructurales que contribuyen a la
obtencién de esos efectos. Es oportuno aclarar, que cuando se reivindica un producto,
las funcionalidades sirven para entender la relacion que hay entre los diferentes
elementos estructurales de un producto, pero son solo los elementos estructurales los
gue definen a dicho producto haciendo a las funcionalidades opcionales y, por lo tanto,

las funcionalidades no le pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un aparato.

Las reivindicaciones 1 y 9 a 12 tienen funcionalidades definidas por los términos: “...
esta configurada para determinar o calcular cuando la cantidad del substrato formador
de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por debajo de una cantidad umbral, y
para emitir una sefial de inhabilitacion cuando se determina o se calcula que la cantidad
del substrato formador de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por debajo de
una cantidad umbral y en donde el sistema generador de aerosol es un sistema para
fumar operado en forma eléctrica....”, “...esta configurado para ser activado por una
sefial desde el sistema generador de aerosol...”, “...que esta configurado para ser
cambiado o dafiado por la senal...”, “...configurada para emitir una sefal de
inhabilitacion al medio de inhabilitacion cuando la cantidad se determina o se calcula
que el substrato generador de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por
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debajo de una cantidad umbral o cuando se detecta un mal funcionamiento, en donde
el dispositivo generador de aerosol es un dispositivo para fumar operado en forma
eléctrica...” y “...configurada para determinar o para calcular cuando la cantidad del
substrato formador de aerosol esta por debajo de una cantidad umbral...”. Esta
funcionalidades pueden estar presente en las reivindicaciones pero, se aclara que, no le
pueden dar novedad y/o nivel inventivo a un producto, dado que, que cuando se
reivindica un producto, las funcionalidades sirven para entender la relacion que hay
entre los diferentes elementos estructurales de un producto, pero son solo los
elementos estructurales los que definen a dicho producto haciendo a las

funcionalidades opcionales.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determindé con base en la fecha de presentaciéon de la
solicitud de prioridad: diciembre 24 de 2010 y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 | EP 0358 002 Smoking artlﬂﬁzrtét;llzmg electrical 14/Marzo/1990
D2 | JPH 2-165954 “Ink jet recorder and recording h?ad 26/JUnio/1990
mounted in the same recorder
D3 | US 2002/105099 “Automated odor modifier” 08/Agosto/2002

El documento D1'divulga un articulo de fumado que utiliza una resistencia y una fuente
eléctrica para suministrar humo o aerosol con sabor a tabaco (Resumen).

El documento D2?divulga un cartucho de impresion de inyeccién con una unidad fusible
gue se funde con la sefal de un CPU cuando se determina un nivel predeterminado de
tinta (Resumen).

El documento D32 divulga un sistema automatico de modificacion de olores que se
desactiva cuando el liquido en el contenedor es insuficiente (Resumen).

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente analisis de patentabilidad se realiz6 teniendo
en cuenta las objeciones del numeral 4 de la presente comunicacion.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 1 consiste en “Un sistema generador de aerosol...” (Ver pagina 3 del
radicado N° 13-173180-00002-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2 D3

Una porcién de
almacenamiento.

Material poroso con
liquido (Col. 5, lineas
17 a 20).

Tanque de tinta
(Resumen; Fig.
1, elemento 50).

Contenedor de liquido
(Fig. 2, elemento 200).

1 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=ep0358002&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=jph02165954&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

3 http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=us2002105099&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC
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Calentador de
Un elemento generador de Resistencia eléctrica | descarga Sistema que genera
aerosol. (Col. 5, lineas 1 a5). | (Resumen; Fig. | vapor (Pag. 1, Parr. 1).
4, elemento 5).
Circuiteria de control en
gomumcamon con la porcién | Circuito Qe control CPU (Fig. 4, Circuito de control del
e almacenamiento del (Col. 6, lineas 1 a . .
elemento 100). motor (Pag. 1, Parr. 9).
elemento generador de 21).
aerosol.
Interruptor de control Sistema que transfiere
(Col. 16, lineas 7 a liquido si hay suficiente
18) y medios de Unidad fusible liquido en el contenedor
Medios de inhabilitacion. regulacion de la gue se funde (Pag. 2, Parr. 19) (si no
corrientes que son (Resumen). hay suficiente liquido el
deshabilitados (Col. sistema queda
7, lineas 4 a 12). deshabilitado)..

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del sistema de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2, y D3,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacion 2: Cartucho de fumado desechable (Col. 15, lineas 15 a 42; Fig.
7, elemento 94).
e Reivindicacién 3: Controlador reutilizable (Col. 13, lineas 43 a 58).
e Reivindicaciones 4 y 6: Interruptor de control (Col. 16, lineas 7 a 18).
e Reivindicacion 8: Resistencia eléctrica (Col. 5, lineas 1 a 5).

Adicionalmente, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 2: Cartucho de tinta (Resumen).

e Reivindicacién 3: CPU en el cuerpo principal (Fig. 4, elemento 100).

¢ Reivindicaciones 4 y 5: Unidad fusible que se funde (Resumen).

e Reivindicacién 8: Calentador de descarga (Resumen; Fig. 4, elemento 5).

Ademas, el documento D3 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacion 2: Contenedor que se encaja en el sistema (Pag. 1, Parr. 12).
e Reivindicaciones 4 y 6: Sistema que transfiere liquido si hay suficiente liquido en
el contenedor, donde las compuertas manejan la informacion para
deshabilitacion/habilitacién (Pag. 2, Parr. 19).

De acuerdo con el analisis anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 6 y 8 no
mencionan alguna caracteristica que haga nuevo al sistema de la reivindicaciéon 1, por
lo cual, se considera que no son nuevas.

De igual manera, la reivindicacion dependiente 7 no menciona caracteristicas técnicas
tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicacion 1,
puesto que se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o
funcionalidades.

La reivindicacion 9 consiste en “Un cartucho para usarse en un sistema generador de
aerosol...” (Ver pagina 4 del radicado N° 13-173180-00002-0000).
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracter.lstlcas D1 D2 D3
esenciales
Un substrato Formador de aerosol (Col. | Tinta Agentes modificadores de
formador de aerosol. 5, lineas 1 a 26). (Resumen). | olor (Pag. 1, Parr. 12).
Sistema que transfiere
Inter}ruptor de control (Col. ' liquido siqhay suficiente
: 16, Il_neas 7al8) y Unl_dad liquido en el contenedor
Medios de medios de regulacion de fusible que (Pag. 2, Parr. 19) (si no
inhabilitacion. la corrientes que son se funde ha géuficienté liquido el
deshabilitados (Col. 7, (Resumen). Si;t’ema queda q
lineas 4 a 12). deshabilitado).

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del cartucho de la
reivindicacion 9 habian sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2, y D3,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacion 10: Interruptor de control (Col. 16, lineas 7 a 18).

Adicionalmente, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacion 10: Unidad fusible que se funde (Resumen).

Ademas, el documento D3 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:
e Reivindicacién 10: Sistema que transfiere liquido si hay suficiente liquido en el
contenedor (Pag. 2, Parr. 19).

De acuerdo con el analisis anterior, la reivindicacion dependiente 10 no menciona
alguna caracteristica que haga nuevo al cartucho de la reivindicacién 9, por lo cual, se
considera que no son nuevas.

La reivindicacién 11 consiste en “Un dispositivo generador de aerosol para usarse con
un cartucho de consumible que contiene al substrato formador de aerosol y medios de
inhabilitacion configurados para dejar al cartucho inoperante en el dispositivo generador
de aerosol en respuesta a una sefial de inhabilitacion, el sistema generador de
aerosol...” (Ver pagina 5 del radicado N° 13-173180-00002-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2 D3
Circuito de control CPU (Fig. 4, Circuito de control del
(Col. 6, lineas 1 a 21). | elemento 100). | motor (Pag. 1, Parr. 9).

Circuiteria de control.

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del dispositivo de la
reivindicacion 11 habian sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2, y D3,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

De igual manera, la reivindicacién dependiente 12 no menciona caracteristicas técnicas
tangibles adicionales que puedan brindarle novedad al objeto de la reivindicacién 11,
puesto que se encuentran redactadas en términos de usos, resultados y/o
funcionalidades.
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La reivindicacion 13 consiste en “Un método...” (Ver pagina 5 del radicado N° 13-

173180-00002-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

D3

En un sistema para fumar operado
en forma eléctrica.

Un articulo de fumado
que utiliza una
resistencia y una fuente
eléctrica (Resumen).

No menciona.

No menciona.

Una porcién de almacenamiento
para almacenar un substrato
formador de aerosol.

Material poroso con
liquido (Col. 5, lineas 17
a 20).

Tanque de tinta
(Resumen; Fig.

1, elemento 50).

Contenedor de
liquido (Fig. 2,
elemento 200).

Calentador de
descarga
(Resumen; Fig.
4, elemento 5).

CPU (Fig. 4,
elemento 100).

Sistema que
genera vapor
(Pag. 1, Parr. 1).

Un elemento generador de aerosol
para generar un aerosol desde el
substrato formador de aerosol.

Resistencia eléctrica
(Col. 5, lineas 1 a 5).

Circuito de
control del motor
(Pag. 1, Parr. 9).

Circuiteria de control en
comunicacion con la porcién de
almacenamiento.

Medios de inhabilitacién asociados
con la porcién de almacenamiento
configurados para dejar a la
porcién de almacenamiento
inoperante en el sistema
generador de aerosol en respuesta
a una sefal de inhabilitacién desde
la circuiteria de control.

Enviar una sefal de inhabilitacién
desde la circuiteria de control
hasta el medio de inhabilitaciéon
después de determinar que la
cantidad de substrato de aerosol
en la porcion de almacenamiento
esta por debajo de un nivel umbral
o después de determinar el mal
funcionamiento del sistema.

Circuito de control (Col.
6, lineas 1 a 21).

Interruptor de control
(Col. 16, lineas 7 a 18) y
medios de regulacion de
la corrientes que son
deshabilitados (Col. 7,
lineas 4 a 12).

Sistema que
transfiere liquido
si hay suficiente
liquido en el
contenedor (Pag.
2, Parr. 19) (si no
hay suficiente
liquido el sistema
queda
deshabilitado).

Unidad fusible
que se funde
tras determinar
un nivel de tinta
predeterminado
(Resumen).

No menciona.

Los documentos D1, D2 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 13 porque divulgan un articulo de fumado que
utiliza una resistencia y una fuente eléctrica para suministrar humo o aerosol con sabor
a tabaco (D1, Resumen), un cartucho de impresiéon de inyeccion con una unidad fusible
gue se funde con la sefal de un CPU cuando se determina un nivel predeterminado de
tinta (D2, Resumen) y un sistema automatico de modificacion de olores que se
desactiva cuando el liquido en el contenedor es insuficiente (D3, Resumen).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 13 y el método de D1
consiste en el envio de una sefial de inhabilitacion después de determinar que la
cantidad de substrato de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por debajo de
un nivel umbral o después de determinar el mal funcionamiento del sistema.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 13 y el método de D2 y D3
consiste en un sistema para fumar operado en forma eléctrica.

El efecto que logra el incluir el envio de una sefial de inhabilitacion después de
determinar que la cantidad de substrato de aerosol en la porcion de almacenamiento
esta por debajo de un nivel umbral es, por un lado, que evita el detrimento en la calidad
del aerosol debido a una cantidad de sustrato insuficiente, y, por otro lado, evita la
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reutilizacion de cartuchos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “¢,como modificar el método conocido en D1 para evitar el detrimento en la
calidad del aerosol debido a una cantidad de sustrato insuficiente o para evitar la
reutilizacion de cartuchos?”.

Sin embargo, el envio de una sefial de inhabilitacién después de determinar que la
cantidad de substrato de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por debajo de
un nivel umbral para evitar el detrimento en la calidad del aerosol debido a una cantidad
de sustrato insuficiente o para evitar la reutilizacion de cartuchos, ya esté divulgada en
los documentos D2 y D3 que se refiere a una unidad fusible que se funde tras
determinar un nivel de tinta predeterminado (D2, Resumen) y a un sistema que
transfiere liquido si hay suficiente liquido en el contenedor (Pag. 2, Parr. 19).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria el
envio de una sefal de inhabilitacibn después de determinar que la cantidad de
substrato de aerosol en la porcion de almacenamiento esta por debajo de un nivel
umbral del documento D2 o del documento D3 en el método divulgado en el documento
D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacién 13 de la solicitud. Por lo cual, se
considera obvia.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados de acuerdo a
las objeciones del numeral 4, y asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1 EP 0 358 002 lady6al2 Novedfad/l\_hvel Inventlvo
13 Nivel inventivo

D2 IPH 2-165954 laby7al2 Novedad/l\_hvel Inventlvo
13 Nivel inventivo

D3 US 2002/105099 1,2,4,6,7y9a12 Novedgd/l\_hvel Ir}ventlvo
13 Nivel inventivo
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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, 0 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.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2014-04-29

Elaboro: Francisco Javier Gonzalez Paez
Revisé: Sonia Andrea Diaz Pirazan
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