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1.

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de Ia sociedad solicitante de la .
patente de la referencia, de conformidad con la sustituciéon de poder otorgada a mi por el

doctor Emilio FERRERO, me refiero al oficio No. 12583 notificado por fijacién en lista del 18 '
de julio de 2012. .'i

i
Mediante memorial radicado el 10 de octubre pasado solicité un plazo de treinta dias para |
dar respuesta al oficio N0.12583, por lo cual la respuesta es presentada oportunamente |

Mediante oficio No. 12583 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene

las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las

r

i

)

i

observaciones realizadas en el oficio son las siguientes: ‘
r

1.
NIT. 860.041.367-3
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3.1 De la Solicitud de Patente I

3.1.1 Reivindicaciones

De manera resumida el Examinador ha expuesto lo siguiente:

El capitulo reivindicatorio carece de claridad y concision debido al uso de la
expresién “por lo menos” y “al menos” que son de caracter no limitativo.

El capitulo reivindicatorio carece de claridad y concisién porque definen I?s
componentes de la fibra electrohilada empleando términos generales como “aditivo
saborizante”, “polimero” que establecen un alcance demasiado amplio para las
reivindicaciones.
El uso de la expresién “fibra electrohilada” esta caracterizando al componente de
filtro por medio de una metodologia empleada para su obtencién, lo cual no es
permitido. i
Las reivindicaciones 6-8 carecen de soporte en la descripcidon porgue no se han
proporcionado ejemplos de fibras con las caracteristicas descritas. i
Las reivindicaciones 9-12 no son claras porque presentan una doble caracterizacion
de método de elaboraciéon del componente de filtro y el método para obtener uha
fibra electrohilada.

Las reivindicaciones 9-12 carecen de claridad y concisién porque no definen con
suficiente detalle las condiciones para llevar a cabo el electrohilado. '

3.1.2 Descripcion

De manera resumida el Examinado ha expuesto lo siguiente:

|
La descripcidn no es clara porque la informacién que contiene no permite que la
persona medianamente versada en la materia pueda comprender la solucion
aportada.
La descripcion no divulga la invencidn de manera suficientemente completa p?ra
validar el uso de términos generales como “polimero” y “aditivo de sabor” para definir
la composicion del componente de filtro objeto de la presente invencion.

3.2 Analisis de patentabilidad \
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3.2.1 Novedad

i
}

Para la evaluacién de este requerimiento se emplea el documento D1: U8550943Q. El
Examinador afirma que la reivindicacién 1 y sus dependientes 2 y 4-8 carecen de novédad
teniendo en cuenta las ensefianzas de D1. ‘

3.2.2 Nivel Inventivo
l
]

Para la evaluacion de este requerimiento se emplean los documentos D1; US5509430, '|D2:
US5817159 y D3: US2002100725. El Examinador afirma que la reivindicacion 3 carece de
nivel inventivo teniendo en cuenta las ensefianzas de D1 y D2. Adicionalmente, también
afirma que la reivindicacién 9 y sus dependientes 10-12 no son inventivas dadall la
combinacién de ensefianzas de los documentos D1 y D3. ‘

4. Respuesta a las objeciones

i
]
)
De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea
presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos: .

]
4.1 Modificacién de una solicitud en tramite

b

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier momentb
del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito presentar
un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Especificamente las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio son: :

¢ Se han eliminado las expresiones “al menos” y “por lo menos” del pliego reivindicatorio. ',
e Se ha delimitado la definicion de “polimero” a solo polimero sacrificial seleccionado delf
grupo descrito en la antigua reivindicacion 4. !
e Se ha delimitado al definicion de “aditivo saborizante” ha solo aditivo de mentol. |
¢ Se ha eliminado el uso de la expresion “fibra electrohilada”. En su lugar solo se usara el |
término “fibra”. '.
e Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 6-8 y 10-11.
Con respecto a la objecién de claridad hacia la reivindicacion 9, el Examinador ha '
determinado que esta reivindicacién presenta una doble caracterizacion: el método para '
producir una fibra por electrohilado y el método para producir un componente de filtro. Sin t-
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embargo, se desea aclarar que esta reivindicacion esta dirigida exclusivameni‘e ala
elaboracién de un componente de filtro, y este método involucra el electrohilado como una
etapa del proceso. Es decir, el electrohilado es solo una etapa intermediaria necesar'ila para
la obtencién del componente de filtro. Se considera que la persona del oficio no t"endria
problemas en entender que el método reclamado necesariamente comprende los paéos de
formar las fibras por electrohilado y de incorporar dichas fibras al componete de filtro. ‘,

Adicionalmente, el Examinador ha sugerido incorporar las condiciones de procesoipara
caracterizar el método reclamado, sin embargo, esto seria una limitacién injustificada de la
materia reclamada. En primer lugar, estas condiciones de operaciéon pueden variar
dependiendo de numerosos factores tales como los equipos usados, los poh’m‘eros
seleccionados, los diametros deseados, etc. Una persona conocedora del arté al
seleccionar los aparatos necesarios para la elaboracién del componente de filtro, no tenldria

problema en ajustar las condiciones de operacion basandose en las necesidadesl.del
producto. '

Finalmente, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con la objecién al capithlo
descriptivo. Esta solicitud describe adecuadamente la encapsulaciéon del aditivo de menltol
dentro de fibras de polimero electrohiladas. El objetivo de esta invencién es minimizar ‘la
volatilizacion del aditivo y la reduccién del saborizante empleado en los componentes d__e
filtro. La persona del oficio reconocera que estos objetivos se cumplen con la encapsulacic’ﬁ_n
del aditivo saborizante dadas las ensefianzas de la solicitud, y no necesitaria de ejemplolls
comparativos para demostrar que este efecto se alcanza con la solucién propuesta. :

Asi entonces, consideramos que las limitaciones y modificaciones efectuadas en el capitulo

- . . . . -y . . '
reivindicatorio se encuentran sustentadas en la descripcion, de acuerdo con el conocimiento,
de una persona medianamente versada en la materia. "

Por lo anterior, es posible establecer que el pliego reivindicatorio define claramente el -
componente de filtro que contiene aditivo de mentol encapsulado en fibras de polimeroy su
proceso de elaboracion. :

En consecuencia, se han atendido las recomendaciones del Examinador con respecto a las '
objeciones de claridad y concisién de la solicitud. Por lo tanto, se solicita atentamente tener ';
en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el analisis de patentabilidad de la solicitud. -
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4.2 Argumentos a favor de la patentabllldad de la presente solicitud ;

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con los requerimiento de 'novedad
y nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

.
Un documentos puede afectar la novedad de una solicitud cuando revela todas y cl'ada una
de las caracteristicas técnicas de la invencion. Si el solicitante es capaz de demostrar que
existe por lo menos una caracteristica que no estaba revelada, se debe considerar
superada la objecion de novedad. ':

Igualmente, una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese resultadb obvia
a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la n‘lnateria.
Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacion debe colocars'e__ en el
momento exacto en que el inventor buscaba resolver el problema técnico contempla';do en
la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento disponibles en'dicho
momento. Se considera que una anterioridad o una combinacidon de dos anterioridades
puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianalmente
versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias claras que, a partir de un

conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invencién
reivindicada. .
Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo con el
analisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y solicitémos
atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objetd la novedad' y el
nivel inventivo de la invencion, con base en la siguiente informacion:
En primer lugar, el Examinador debe notar que se ha modificado el capitulo relvmdlcatono
especificamente la reivindicacion 1, para mencionar que el polimero sacrificial encapsula el
aditivo_de mentol. La encapsulacién de este aditivo dentro del polimero sacrificial es
claramente una caracteristica importante de la invencién, ya que es la que perr'pite
solucionar el problema técnico objetivo al retener el aditivo dentro del filtro durante periocllos
de almacenamiento. Tal y como se menciona en la descripcion, la encapsulacion disminuye
la volatilizacion del aditivo y, por lo tanto, las cantidades de aditivo usadas en‘. la
manufactura del producto se ven disminuidas. La descripcion también es clara al mencionar
que los articulos para fumar que incorporan la invencién ven una disminucién de la materia

en particula total suministrada (TPM), ademas del aumento en la vida Util por las poc?s
perdidas del aditivo. .
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Sin embargo, D1 no hace mencién a la encapsulacion del aditivo dentro de las fibras. La
unica referencia que se hace a la incorporacién del aditivo en las fibras bi-componente de
D1 es la adicion de un liquido saborizante por rocio directo al material hecho de fibras bi-

componente. D1 no menciona una encapsulacién del aditivo saborizante dentro de las
fibras, y mucho menos los efectos técnicos que alcanza esta encapsulacion.

En el filtro para fumar de D1, el aditivo estaria disponible para su liberacién una vez
aplicado a las fibras, lo cual incrementa la perdida del mismo en condiciones de

almacenamiento o uso. Es precisamente este problema, que no logra solucionar D1, el
objetivo de la presente invencion.

El Examinador, asi como cualquier otra persona conocedora del tema, entendera las
diferencias entre el rocio de un aditivo frente a la encapsulacion del mismo, y las diferentes
propiedades que presentaran los productos finales. En el primer caso, el aditivo saborizante
estard escasamente soportado en la superficie de las fibras del filtro, con lo cual es
susceptible a volatilizarse en el aimacenamiento disminuyendo la calidad del cigarrillo. Por
su parte, la presente invencion protege al aditivo en los sub-compartimientos dentro de las

fibras generados en la encapsulacion, por lo cual la volatilizacion del material solo se puede
dar cuando la estructura (polimero) que encapsula el aditivo se rompa y exponga el
saborizante a la corriente de humo del cigarrillo. Es claro que el método de rociar un aditivo

saborizante, ensefiado en D1, no encapsula al mismo dentro de un polimero y no soluciona
el problema de la volatilizacion.

Asi entonces, el hecho de que el aditivo de mentol se encuentre encapsulado dentro de las
fibras poliméricas, es una caracteristica relevante no mencionada en D1 y por lo tanto el
filtro para fumar que incorpora estas fibras es novedoso frente al estado del arte.

Con respecto a D3, el analisis hecho anteriormente también puede ser extrapolado a esta
referencia, la cual menciona la elaboracién de una red polimérica aplicable a un filtro para
fumar pero no hace referencia a la incorporaciéon del aditivo de mentol tal y como lo
requiere la presente invencion, es decir, encapsular dicho aditivo en la fibra de polimero.

Por lo tanto, aunque se combinaran las ensefianzas de D1 y D3, jamas se podria llegar al
objeto de la presente solicitud al estar faltante una caracteristica esencial de la invencion.
Ni D1 ni D3 sugieren la encapsulacion del aditivo dentro de las fibras, por lo cual el
componete de filtro y el método para su elaboracién resultan inventivos.
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Finaimente, se desea manifestar que los requerimientos de patentabilidad han sido
satisfactoriamente reconocidos en Oficinas de Patentes como lo son la de Nueva Zelanda, :
Singapur, Ucrania, y Eurasia.

5. Conclusién
|
Con las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio y los argumentos de novedad
y nivel inventivo aca presentados, se superan las objeciones formuladas por el Examinador
en el oficio No. 12583. ,

: |

6. 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. 12583, toda vez que al no:
haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisién violaria tanto el tenor literal del}
articulo 45 de la Decisién 486 como el derecho constitucional al debido proceso. De la
misma manera, en el evento que como consecuencia del nuevo analisis de patentabilidadl
sobre el pliego reivindicatorio modificado, el Examinador llegue a la conclusion que:
solamente algunas de las reivindicaciones son patentables, respetuosamente solicitamos{
que se proceda al otorgamiento parcial del privilegio. :

7. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Sefior Director,

P .
VY S SNC T Yop

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ = }
C.C. 35.456.344 de Usaquén \

T.P.A. No. 23.555

COLO-12770-0841-017-1 |
\{‘ CNWVICNWID-230773\WPC12770 : '
No. M-2012-230773\CNV
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COLO-1 2770-841l_ <0171 )
|

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCIA

I
Espacio reservado para el adhesivo de radicacién
b

|
|

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

}
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES ‘l
Identificacion del Tramite =~~~ 1y
Error. material peisibe “E;Modificaci()n a una Solicitud en tramite ?g
[X] patente de Invencion R B
§
i
|
|
!
'

Mediana

O ; ,'Otra D

NIT I otro Numero

[x]

Ciudad

CH-2000 Neuchiatel

Numero telefénico

clientes@cavelier.com

34736 11

través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

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

Apellidos y Nombre

Documento de identificacion
De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional

T.P.A 23.555
Direccion y domicilio Ciudad ‘
Carrera 42 No. 72 =35 Bogota i‘
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico '|
cavelier@cavelier.com 2118650 347 36 11 ‘i
|
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

P102-F17 vrl (2012-04-19)
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4. ' Datos del tramite

COLO-12770-841-017-1

Correccion:

Expediente No 09.020.980
Aparece
Debe ser

Modificacion:

E Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Modificacién al resumen.

Modificacién a los dibujos.

5. Anexos

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones y pido respetuosémente que
el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. ‘
Respetuosamente 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 tramite de la
presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

'
;
i

|
;
|

¥

D Poder, si fuere el caso.

EI Documento que contiene las modificaciones o correcciones

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

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
t

4



CAVELIER ABOGADOS

COLO-12770-841-017-1  \0

’z
%
T Tarjét%a: ErOfgsional 23.555

(}/\C NVIVCB\WPC12770\D-230908

e

PI02-F17 vr1 (2012-04-19) '



REIVINDICACIONES MODIFICADAS '

l
|
|
l

1. Un componente de filtro para un articulo para fumar, el componente de filltro
comprende: :
una fibra que comprende: !

aditivo de mentol; y | lnl
un polimero sacrificial encapsulando el aditivo de mentol, en donde', el
polimero sacrificial es. seleccionado del grupo consistente e:n:
polietercetona, polioxitrimetileno, polipropileno atactico, polietileno de
baja densidad, poli (alquil siloxano), poli (butilén adipato), poliacrilati_o,
polimetacrilato y poliitaconato. i.

|

2.

El componente de filtro de la reivindicacion 1, que comprende un'ia
pluralidad de fibras, en donde una porcién sustancial de las fibras se dispone en
|

un alineamiento en paralelo con respecto a la direccion longitudinal del

componente de filtro y el alineamiento paralelo con respecto a la direccién de una
corriente principal de humo.

l

r

3. El componente de filtro de la reivindicaciones 1, en donde la fibra es unai_l
fibra de nucleo-cubierta que comprende: ';

aditivo de mentol que forma un nicleo interno de la fibra; y

, . . : l
el polimero sacrificial que forma una cubierta externa de la fibra que
encapsula el aditivo de mentol.

|

[

l

l

i
4, l

Un metodo para elaborar un componente de filtro para un articulo para
fumar, método el cual comprende: |l
electrohilar por lo menos una fibra al electrohilar una aditivo de mentol y un |
polimero sacrificial tal que el polimero sacrificial encapsule el aditivo de I!l
mentol, en donde el polimero sacrificial es seleccionado del grupoi|
consistente en: polietercetona, polioxitrimetileno, polipropileno atéctico,i
polietileno de baja densidad, poli (alquil siloxano), poli (butilén adipato), I"
poliacrilato, polimetacrilato y poliitaconato; e |

incorporar por lo menos una fibra electrohilada en un componente de filtro.



5. El método de la reivindicacion 4, en donde la fibra electrohilada es una fibra

electrohilada de nucleo-cubierta, y en donde la etapa de electrohilado comprende:
cargar un primer capilar de una tobera de hilar de un aparato de
electrohilado coaxial con el aditivo de mentol;
cargar un segundo capilar de una tobera de hilar con el polimero sacrificial;
extrudir de la tobera de hilar una fibra electrohilada que comprende el
aditivo de mentol que forma un nucleo interno de la fibra electrohilada, y el

polimero sacrificial que forma una cubierta externa de la fibra electrohilada
que encapsula el aditivo de mentol; y

recolectar la fibra electrohilada sobre un blanco a tierra.

CNWVICNWID-230821\WPC12770



