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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 8582 notificado por

fijacion en lista el 22 de Julio de 2014.

2. Mediante oficio No. 8582 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, y a la novedad de las reivindicaciones 1, 4, 5, 9, 10 y 11 en vista del
documento D1: WO2007/098337.

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:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS™
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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 del tramite mientras no implique una ampliacidn de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.

El nuevo pliego reivindicatorio corresponde esencialmente con el anterior, pero se

han realizado algunas modificaciones formales con el fin de favorecer la claridad de éste.

3.2 Arqumentos a favor de la claridad del pliego reivindicatorio

En primer lugar, se han eliminado, del nueve pliego reivindicatorio, los términos “al

o«

menos”, “por lo menos” y "sustancialmente” con el fin de definir la invencion de manera

precisa e inequivoca.

En segundo lugar, se han corregido las dependencias de las reivindicaciones con
el fin de definir claramente de cual, o cuales, de las reivindicaciones precedentes depende

cada una de las reivindicacicnes dependientes.

Es preciso aclarar que los fragmentos objetados por definir resultados a alcanzar o
ventajas de la invencién, no corresponden a resultades ni a ventajas, sino a
caracteristicas técnicas funcionales de la invenciéon, que en este caso se hacen
indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invencidn 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 invencién.

Con respecto a lo anterior, la “GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE

-

PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD’ de su Despacho enuncia:




“Las 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 relacion que hay entre sus diversas caracteristicas estructurales
(...) Las reivindicaciones deben incluir caracteristicas estructurales y funcionales
cuando para la persona del oficio normalimente 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 resulian esenciales para que una persona del
oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la

invencion.

Adicionalmente, aunque el numeral 2.6.54 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 relacion que hay entre sus diversas caracteristicas
estructurales”, subsecuentemente se establecen los casos en los que la disposicion

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

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

reivindicacion.

Por ejemplo, si una reivindicacion trata de una valvula que permite reducir el
movimiento de un fluido, el examinador debe considerar que esa reivindicacion
comprende la vélvula segun se caracteriza en la reivindicacién, y no todos los
medios que permitan reducir el movimiento de un fluido”.
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Puede notarse entonces que un elemento que ha sido definido correctamente a
través de una caracteristica esencial y su funcion debe ser considerado segun se

caracteriza en la reivindicacion, es decir, teniendo en cuenta su funcién en el momento de

compararla con el estado del arte.

Por otro lado, el numeral 2.6.7.3 establece que:

“En términos generales, una caracteristica de funcion o efecto, no es permitida
para definir la invencidn. Solo sera permitida cuando no pueda ser definida la
caracteristica técnica, por una caracteristica estructural y cuando ademéas la
funcion 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 invencién, 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 una persona medianamente
versada en la materia es capaz de implementar en los componentes electrénicos de un

sistema para fumar calentado eléctricamente.

Adicionalmente, es preciso sehalar que, debido a que las reivindicaciones en
cuestion se refieren a dispositivos que ejecutan instrucciones (sistemas de circuitos e
interfaces), se debe considerar que la presente es una invenciéon implementada por
computador, por lo que es necesario remitirse al numeral 6 de Ja “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 10 corresponden a
materia elegible a estudic. A continuacién se ilustra el diagrama P-T incluido en dicha

guia, en e} gue se ha resaltado el caso de las reivindicaciones mencionadas:

DIAGRAMA P-T EXAMEN PARA ANALIZAR MATERIA
DE LA CATEGORIA DE PRODUCTC

¢ Define la reivindicacion
un producto o un
pracedimiento?

Ir al diagrama M-T
examen categoria
de Procesos

¢Se reivindica
un proceso ?

¢ La reivindicacién
reclama una idea abstracta;
ley de la naturaleza o fenémeno
natural ?

Art.15 D.486

Esta la materia
recltamada como un todo
dirigida a una Aplicacidn Practica
de una idea abstracta, ley de la naturaleza
o fenémeno natural

UNPRODUCTOTANGBLE CON LNA
UTILIDAD REAL QUE

EVIDENCIE UNA
APLICACION

FRACTICA

NO

LAbarca la reivindicacién
sustancialmente mas de una
aplicacién practica posible
de {a idea abstracta, ley de la
haturaleza o fendmeno natural?

a raivindicacién califica
como materia elegible
a estudio

CLAIM IS NOT ELIGIBLE
SUBJECT MATTER

!l'.-



Habiendo determinado que la invencién 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 maleria descriptible. La materia descrita debe
ser evaluada por el examinador para determinar si la materia tiene una refacion
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 distincion patentable.

Por ejemplo, el material impreso en un objeto o simples datos (por efemplo,
masica) 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 circujto impreso o un programa de ordenador con

instrucciones ejecutables suele interpretarse como una estructura de base junto

con el malerial descriptive funcional que podria crear una distincién patentable

sobre ef estado de la técnica” (subraya afnadida al texto original).

La invencidn definida en las reivindicaciones 1 a 10 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
distincion patentable sobre el estado de la técnica, es decir que deben ser consideradas

en el examen de patentabilidad e incluidas en la_comparacidn con el arte previo.

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

el estado de la técnica para determinar la patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 10.

Los anteriores argumentos pueden ser repetidos mutatis mutandis a las
reivindicaciones 11 a 13, referenciando el numeral 6.5 de la “GUIA PARA EXAMEN DE
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SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELC DE UTILIDAD" de su
Despacho y el diagrama M-T de la misma.

Con respecto a los fragmentos “suficiente para incrementar la temperatura’, “para
incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de
operacion en el modo de calentamiento previo” y “para mantener la temperatura del
sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacién durante el modo de fumar”™ en
las reivindicaciones 12 y 13, es preciso mencionar que cada una de éstas se refiere,
dentro del contexto en el que se usan, a un paso especifico del método: "determinar si la
fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para {...)" y “sefalizar cuando la
fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente para (...)" (énfasis afiadido al texto

original) respectivamente.

Los anteriores corresponden a pasos implementados por computador que se
presentan de forma absolutamente clara y concisa, ya que una persona versada en la
materia entendera obviamente que el objeto de dichos pasos no es el valor de carga, sino
el paso como tal de determinar y/o sefializar, que representan pasos que pueden ser
facimente implementados en los circuitos de un sistema para fumar calentado

eléctricamente.

En adicién a todo lo anterior, se ha modificado ligeramente la redaccion de las
reivindicaciones 11 a 13 con el fin de que se puedan identificar mas faciimente los pasos

del método.

En vista de todo lo anterior, resulta también evidente que el método de la
reivindicacién 12 no corresponde a un uso, sino a una secuencia légica de pasos que
incide sobre la materia y esta estrechamente vinculada a una maquina especifica.
Igualmente, la reivindicacién 13 corresponde a un paso adicional de la secuencia definida

en la reivindicacion 11, por lo que se encuentra correctamente definida.

En consecuencia de lo anterior, se considera que las objeciones formuladas en
cuanto a la falta de claridad de ias reivindicaciones han sido superadas.



3.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

En primer lugar, es preciso aclarar que el documento D1 no divulga ni sugiere un
sistema para fumar con una unidad primaria y una unidad secundaria. De hecho, dicho
documento unicamente hace referencia a una unidad que podria ser comparada con la
unidad secundaria de la presente invencién, pero que no comprende todas las

caracteristicas esenciales de ésta.

Especificamente se debe mencionar la reivindicacion 1 establece claramente que
la fuente de potencia primaria se carga mediante una fuente externa, mientras que la
unidad secundaria comprende, entre otros, un sistema de circuitos que controla el
suministro de energia. Asi, ni la unidad secundaria ni la fuente de potencia primaria

mencionadas en la reivindicacion 1 puede ser equiparada con un enchufe de pared.

Por lo tanto, no se puede comparar la interfaz divulgada en el parrafo [0041] de
D1, que corresponde a una conexidén a un enchufe de pared, con la interfaz de la presente
invencion, ya que ésta Ultima conecta una unidad secundaria a la fuente de potencia

primaria que, como se menciond, no puede ser equiparada con un enchufe de pared.

Oftra diferencia importante entre la presente invencion y el documento D1 es que,
como lo reconocera evidentemente una persona versada en la materia, es
substancialmente diferente el hecho de cargar completamente un articulo, como lo
especifica el documento D1, y el hecho de controlar la carga de dicho articulo, ya que el
nivel de carga que sea considerado suficiente dependera en una multiplicidad de
parametros. Asi, la presente invencion evita esperar innecesariamente a que el articulo
esté completamente cargado, sinc que permite determinar y sefializar cuando la carga es
suficiente. Lo anterior es posible mediante la disposicion de elementos y configuracion

definida en la presente invencioén, pero no mediante el sistema descrito en D1,

La presente invencion esta de hecho basada en el hallazgo que es posible proveer
una unidad priméria relativamente simple con una bateria de alta capacidad que le

permita a una unidad secundaria (el articulo para fumar) ser usada multiples veces



mientras dicha unidad secundaria controla el nivel de carga requerido. Esto permite
reducir considerablemente [a complejidad del sistema, ya que el articulo para fumar debe,
en cualquier caso, incluir sistemas de control, mientras que, en el caso de la presente
invencién, la unidad primaria no requiere de sistemas de control ni circuitos dedicados a

este fin.

De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la nueva reivindicacion
independiente 1 es novedosa sobre el estado de la técnica. Como consecuencia de 1o
anterior, las reivindicaciones dependientes 2 a 10 son también novedosas en virtud de su
dependencia. Las reivindicaciones 11 a 13 son también novedosas ya que incluyen los

pasos correspondientes a las caracteristicas mencionadas.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a
cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decision 486 y las objeciones formuladas
por el Examinador se ven superadas.

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 las expuestas en la accion oficial No. 8582,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto
el tenor literal del articuto 45 de la Decision 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 accion 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 13 reivindicaciones
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EIVINDICACIONES

1. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) que comprende:

una unidad primaria (103, 203, 303, 405), que comprende una fuente de potencia
primaria (409) y sistema de circuitos primario, en donde la fuente de potencia primaria se
carga mediante una fuente externa; y

una unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 407) con la capacidad de recibir un
articulo para fumar (107, 207, 307, 411) que tiene un sustrato que forma el aerosol, la
unidad secundaria comprende:

un elemento de calentamiento (415);

una interfaz para conectar de forma desmontable la unidad secundaria a la fuente
de potencia primaria (409), en donde la interfaz permite suministrar potencia desde la
fuente de potencia primaria (409) a la unidad secundaria durante el modo de carga,

una fuente de potencia secundaria para suministrar potencia eléctrica al elemento
de calentamiento; y

un sistema de circuitos secundario dispuesto:

para controlar el suministro de potencia eléctrica desde la fuente de potencia
secundaria al elemento de calentamiento (415) en un modo de calentamiento previo,
durante el cual, la temperatura del sustrato que forma el aerosol se incrementa a una
temperatura de operacion,

para controlar el suministro de potencia eléctrica desde la fuente de potencia
secundaria al elemento de calentamiento (415) en un modo de fumado, durante el cual, Ia
temperatura del sustrato que forma el aerosol se mantiene a la temperatura de operacién,
y

para controlar la carga de la fuente de potencia secundaria mediante la fuente de
potencia primaria (409), en un modo de carga, de manera que la fuente de potencia
secundaria tenga carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma
el aerosol a la temperatura de operacion en el modo de calentamiento previo y para
mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacidn
durante el modo de fumar.

2. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con la reivindicacion 1, en donde el sistema de circuitos secundario determina si la fuente
de potencia secundaria tiene carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato
que forma el aerosol a la temperatura de operacion en el modo de calentamiento previo y
mantiene la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacién
durante el modo de fumar, con base en un calculo de un estimado de una potencia

eléctrica requerida tanto para el modo de calentamiento previo y el modo de fumar.

3. El sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 102, 301) de conformidad
con la reivindicacion 2, en donde el céalculo se basa en uno 0 mas de: un nimero

W




previamente especificado de fumadas a ser tomadas por el usuario durante el modo de
fumar; la potencia eléctrica requerida para el modo de calentamiento previo, y [a

informacién especifica del consumidor que se relaciona con el modo de fumar.

4, Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la interfaz properciona una
comunicacion bidireccional entre la unidad secundaria (105, 205a, 205b, 305, 407} y un

dispositivo inteligente.

5. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la unidad primaria (103,
203, 303, 405) comprende una interfaz (109, 209) para la conexion a una fuente de

potencia externa para suministrar potencia eléctrica a la fuente de potencia primaria (409).

6. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende una pluralidad de
unidades secundarias (2053, 205b, 305}.

7. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con la reivindicacion 6, en donde la unidad primaria (303) incluye una pluralidad de
moédulos que se pueden conectar (304), cada médulo incluye un puerto de atracamiento

para una unidad secundaria respectiva (305).

8. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la unidad primaria (103, 203,
303, 405) incluye medios de almacenamiento para una o mas unidades secundarias (105,
205a, 205b, 305, 407).

9. Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la unidad primaria (103, 203,
303, 405) incluye medios de almacenamiento para entre 1 y 20 articulos para fumar (107,
207, 205b, 307, 411).

10.  Un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201, 301) de conformidad
con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde la unidad secundaria (105,
2053, 205b, 305, 407) esta aislada.

11. Un método para operar un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201,
301) que comprende una unidad primaria (103, 203, 303, 405), gue comprende una fuente
de potencia primaria (409) y sistema de circuitos primario, en donde la fuente de potencia
primaria se carga mediante una fuente externa; y una unidad secundaria (105, 205z,
205b, 305, 407) con la capacidad de recibir un articulo para fumar (107, 207, 307, 411)
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que tiene un sustrato que forma un aerosol, la unidad secundaria comprende un elemento
de calentamiento (415), una interfaz para conectar de forma desmontable la unidad
secundaria a la fuente de potencia primaria {(409), en donde la interfaz permite suministrar
potencia desde la fuente de potencia primaria (409) a la unidad secundaria durante el
modo de carga, una fuente de potencia secundaria, y un sistema de circuitos secundario,
el método comprende los pasos de:

cargar [a fuente de potencia primaria (409) mediante una fuente externa;

durante un modo de calentamiento previo, conectar el elemento de calentamiento
(415) a la fuente de potencia secundaria, de manera que la fuente de potencia secundaria
suministre potencia eléctrica al elemento de calentamiento (415) para incrementar la
temperatura del sustrato que forma el aerosol a una temperatura de operacion;

durante un modo de fumar, conectar el elemento de calentamiento (415) a la
fuente de potencia secundaria, de manera que la fuente de potencia secundaria
suministre potencia eléctrica al elemento de calentamiento (415) para mantener la
temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacién; y

durante un modo de carga, cargar la fuente de potencia secundaria mediante la
. fuente de potencia primaria (409), de manera que la fuente de potencia secundaria tenga
carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la
temperatura de operacion en el modo de calentamiento previo y para mantener la
temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacién durante el

modo de fumar.

12.  Un método para operar un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201,
301) de conformidad con la reivindicacion 11, gue comprende ademas el paso de, durante
el modo de carga, determinar si la fuente de potencia secundaria tiene carga suficiente
para incrementar la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de
operacidon en el modo de calentamiento previo y para mantener la temperatura del
sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacién durante el modo de fumar,
con hase en un calculo de un estimado de una energia eléctrica requerida tanto para el
modo de calentamiento previo y el modo de fumar.

13. Un método para operar un sistema para fumar calentado eléctricamente (101, 201,
301) de conformidad con la reivindicacidon 11 o la reivindicacién 12, que comprende
ademas el paso de, durante el modo de carga, sefalizar cuando la fuente de potencia
secundaria tiene carga suficiente para incrementar la temperatura del sustrato que forma
el aerosol a la temperatura de operacién en el modo de calentamiento previo y para
mantener la temperatura del sustrato que forma el aerosol a la temperatura de operacién

durante el modo de fumar.
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