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Referencia
Asunto

Solicitante
Clase
Fecha de Solicitud

Tramite : 011
Evento 1 379
Actuacion : 467

Expediente No. 04.105.802

Saolicitud de  Patente para PLANTA DE
COGENERACION INDIVIDUAL Y RED LOCAL

MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIONAL S.A,
FO2G 005000

21 de actubre de 2004

R Yo, Emilio FERRERQ, como apoderado del solicitante, en &l asunto antes
identificado, atentamente solicite a Usted se sirva concederme un plazo de ireinta (30}
dias, para atender of oficio No. 8511 notificade por fijacion en lista del 18 de julio de 2003

2. Presento junto con este memarial, el recibo expedida por et Fonde Especial
de la Superintendencia de Industiia y Comercio, en donde costa ef pago hecho por valor
de $75.000 en confarmidad con lo dispuesto en la resolucion  No. 44372 dei 26 de

diciesnbre de 2007.

Sefiora Jefe,

M. T. 24-11.2008
COLG.13748-B41-002-2
ASGMGMID-136205WPC13746
o, W 200E- 138205456
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EMILIO FERRERO
T.F.A. No, 31.929

WIT BEJ.041.387-3
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Referencia : Expedienta No. 04105802
Asunto : Selicitund de patente para: “PRLBNTA DE
‘ COGENERACION IWNDIVIDUAL ¥ RED LACALY .
Soplicitante H MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNATIOMAL 5.4,
. Fecha De golicitud: 21 de Octubre de 2004,
3. Yo, Emilic FEREERD, ohrando come apoderado del solicitante ein

X

el agunto antes identificade, we refiere al Oficio No. 511 notificado
por f£ijacidn en lista del 18 de Juliv de 2008, Mediante memorial
radicade al 10 de octubre de 2008 solicité wun plazo de treinta (30}
dias para dar respuesta a easte oficilo,

2. Mediante el Oficie No. 9511 3ze puso en conocimiente del
golicitante &1 informe del examen dJde fondo gue ccontiene las
chservaciones hechas por su Despacho scobre la presente solicitud de
patente. Atlendo a2 lam obsServaciones de la siguiente mansya:

3, De_la sclicitud de patente:

Sw Degpachs enmuncia 1o siguienta:
2,1 Reivindicacicnes,
3.1.1 Claridad emapitule reivindicatorio.
#* "La reilvindicacidm 1, no define el obijetc de la sclicitud por
medic Ae paracteriaticas técnicas, En lugar de eato la
reivindicacidm ea confusa v no define un obhijeto gue pueda &sz

contrastade con el estado del arta”.

» “La reivindicacidén 3 se rafiere a la unidad compresor-alternado.
La reivindicacién 1 HO ubico a3 esta unidad como componente

MIT 860.0417.367.3
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carvacteriatico de la ilnvencidn, sgino come parte del estado del
arce. 21 el sefior aslicitante no aclara rhpales son los elementos
fundamentales de su invenkts, no  sSe  pueden  aceptar  las
reivindicaciones como esta”.

*La reivindicacidn 4 se refiers a una red local de energia. En el
ocfinio anterior se dijo gune la golicitwd presenta problemas de
cengiaién porgue en el pliege reivirdicatoric contiene varias
reivindicacicnes independiemtes dirigidas a diferentes objetos.
El geficr aolicitante debe aclarar cual es 2l objeto de su
golicitud, porque de acuerde a 1o estudiade, la solicitud
pretende proteger Jdos  elementos diferentes: una  planta  de
cogeneracidn, v uia red local de energia. EL hecho de que la red
local utilice plantas de cogeneracidm no implica gue log dos
glementos tengai un dnice. goncepro inventive, ya gue a2 la luz de
loe hechoy una planta de generacidn ¥ una red de encrgia scn dos
cosas distintas que ne pueden ir juntas dentro de una misma
golicitud de patente”.

"La definicidn de unidages eléctricas ¢ electrinicas de la
instalacidn presentads en la reivindicacidén 5, no cumple con los
requisitos de <laridad exigidos, porgue primerc ze limita a
enumerar los componentes de las unidades, pero no establece las
relacicnes fundamentales entre elloa”.

“La relvindicacidn & no especifica ninguna caracteristica téonica
gue la planta de cogensracisn, ya gue ae refiere 23 a uno de los
pogibles wugeas de la planta tal como lo e3 la ugilizacidn en un
hlogque de  apartamentos. Igual situacidn courre cocn las
ralvindicaciones 7T v 87,

Eeivindicaciones relativas a un usc & & un uso distinto.

“La oficima reltera gue lag reivindicaciones del pliego
calificads no cumplen log reguisitos del articule 14 porque 5o
defingen un producks ni wl procedimients de acuerds a la practica
egdtablerida debide a2 gue en ellaa  se hace mezoia de
caracteristicas de produgto vy uss no permitidas. La solicitud
reclams una planta de cogenevagidn, este elemento necegariamante
deke Aefinirge DaT medio de caracteristicas tégnicas
egtructvrales, tales como 21 montaje de log componsnteg, la
whicacidén de las piezas o loa circuitosg e=léctricos gue hacen
parte del aparato, de tal forma gue NO es admisible definir el
rbjera por medio de caracteristicas funcionales, talez come el
uac © la finalidad de la ukiligacidn de los componsntes de la
planta ¢ de la red de gogeneracifn, puesto gue log resultados
producto de la utilizacidn de un aparato NO gSon cargcrevisticas
egenciales de la invencidn., Sin prejuicic de lo antgrior, la
inclusidn de elementos NO técnicos dentrs del pliego, afecta la
claridad de las reivindicacionear”.
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4. Modificacldn a una selicicud en tramitsa.

Con respecto a lo seflaladc por su Degpachs ma representada desaa
gefialar lo aigulente:

Con el fin de atender lag antericres cbservaciones y de acuerde al
articunlo 34 de la Decisifin 486, se presenta un nusve capitulo
reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones como suatituto del
anteriormente presentado, En este nuevo capitulo reivindicatorio, de
aruerds a las sugerencias del Seflor Examinador, se ha revisads la
redaccifn del mismo con el fin de hacer claridad sobre la wmateria
gue se solicita proteger y sobre el alcance de la wmisma. De fal
manera gue, Llas objecioneas formuladas a este respecte  guedan
syperadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la
giguiente manera:

- El pliegeo reivindicatorio se ha redactade de farma tal gus la
materia objeto de la invencidn se ha definido como una planta de
cogeneracidn cuyas caracteristipay essnciales se han incluido en una
snla reivindicacidn independiente 1, &n la cual se definen <¢ada uno de
BllE elamentosm,

- Al mismg tiempe se han realizade wvarias correccionss a  las
reivindicaciones con el fin de gque su redaceidn corresgponda a 1o
permitide. Bn todo caso. pongo de presente due lag mismas ge encusntran
gusrentadas en la degcripeldn.

- De la misma forma, las nuevas reivindicaciones dependientegs 2 2 4 og
han redactade de tal forma gue especifican y delimitan caractsristicas
particulares de lo2 elementos reivindicados en la reivindicacidn 1.

L egte respecto wale la pena resaltar gue el nueve pliego
reivindicatoric estd redactade de tzl  forma gue la  planta de
cogeneracidn divulgada en sl capitulo reivindicatorio =T
paracterizada por la estructura gue debe tener la misma, &5 decir, por
log elemsntog gue la compenen v le otorgan a la vez novedad vy nived
inventivg, ¥ & 812 vez, por las caracteristicas técnicas/funcionales de
dicho gistema, Ade acuerdo con los lineamientos expuestos por £1 Manual
Para E]l Ewamen De Sclicitudes De Patentes de la Cemunidad Andina’, v
por 1o tante, el misme contiene todas las caracteristicas t&onicas

FUNCLONALES *del tipo: elemento, medica ¢ piezZas paya hater una

funcidn, por ejemplo: “elemento para medir prezidn’’.

#si entonces, teniends en cuenta que el pliego rTeivindicatorio es
clare, ue un experto en la materiz seria capaz de reproducir =l
invento y que esta eg la tnica forma de describir la materia que se
deaea proteger, respetucsamente llamamos la  atencidén  del  sefior
Examinador con respecEs & los lineamientas del Manual Para EI1 Examen e

4 {EFT, BIL. “MANUAL PARA EL BAAMPEN DE SOLICITUDES DE TATEWTRS DE IRVENGION i
LAS OFICIFAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINAY,

guito, Epuadoer 2004. PaAg. 35-37.

{4
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Solicitydes De Patentes de la Comunidad Andina, en donde dqueda claro
grie las reivindicaciones redactadas utilizando caracteristicas técnicas
funcionales son admisibles siempre y cuando, como en el presente caso,
ge¢ Ccumpla con los pardmetros mencionados anteriormente.

e modo gque, teniends en cuenta las modificaciones efectuadas al
capitulo reivindicatorio consideramos gque gquedarian asubsanadas las
chjeciones gque por <¢laridad hizo su Despacho ya que ahora, =l nueve
rapitulo reivindicatorio reivindica un producto en log  términos
gugeridea por 8w Despacho, &£gCh 853 por gus caracteriaticas
estructurales, ¥ de acuerdoc ¢on log linsamientos del Manual FPara EI
Bxamen De Sglicitudes De Patentes de la Comunidad Andipa, permitiendos
a8l determinar el alcance de la proteccidn reivindicada vy comparazla
frente al estados del arte, de acuexde con las disposiciocnes  del
articule 30 de la Decisidn 4B6.

Sin embargoc, en el evento que el Degpachs considerse gue wna
modificacidn adicicnal sea necesaria, regpetucsamente le solicito hacer
uso de la facultad que le otorga =1 articuleg 45 ingiso 2. de 1la
Deciaidn 486 de la Comigidn de la Comunidad Andina a efecto de requerir
nievamente de nuedtra parte cualduier complementacicon o aclaracidn,

£. Relvipdicaciones relativag & un usoc o 4 un usp distinto.

Con Yelacitn a las onjeciones que este Despacho hizo a la redaccién de
las reivindicaciones porgue las mMismas caracterizaban el producto por
la combinacién de cagacteristicas de producto ¥ usc no permitidas, nos
permitimos seflalar gue con las modificaciones realizadas al capitulo
reiviondicatario, la abjecitn formulada a =sbte respecto 3e debe tener
por superada debido a gque dichas reivindicaciopnes gon ¢laras y estan
correCtamente redactadas .

por otro lade, resperucgamente mi representada desea ponsr de pregenke
gue n¢ comparte la opinidn del Seflor Examinader con respecto a gue el
capituleo reivindicatoric se refiere a un (segundo} usc d¢ aparatos
convencicnales, va que en =l presente caso, no 8e demostrd gque la
invencidn reivindicada en el nuevo pliego reivindicatorio, entendida
como un todo, se encusntra patentads o que en algin momento fue cbhjete
de una patente. Lo anterior, por cuants a pegar de gue los medics
usados |componentes de la planta) sn la invencidn puedan ser conocidos,
la novedad v el nivel inventive pueden eztar dades por la aplicacidn de
dichce wediew los cuales constituven la base para desarrcllar un Ouevo
producto o un procedimiento.

Por tantg, debido a ¢gque no se demostrd gue la invencidn relvipndicada en
el nueveo pliege reivindicatarieo, 2ntendida come un tode, se encuentra
patentads o gue en algln momento fue objeto de Una patente, por lo que
no puede aplicarse de ninguna manera la excepcidn de patentahilidad
del articule 21, relacionada a segundos ugos, a la presente invencidn
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Asi entonces, debido a que el estudio de patentabilidad se ha efectuado
en el pregente caso, reapetucgamente reiteramos que 1la materia aca
reivindicada no se refiere al uvao de elementes sonvencionales, toda vez
gque en la presente invencion, la planta de cogeneracidn relivindicada
estd caracterizada por ul conjunto de elementos, los cuales no han side
identificados en su totalidad en alguna anterioridad.

Por las anteriores razones, congideramog gque la obiecidén formulada al
regpecte no resulta pertinente para el presente <aaon.  En contraste,
congideramos gque con los argunentes anteriores gqueda claro gue la
materia aci reivindicada no hace referencia a un segundo 120,

6. Nivel inventive,

Su Pezgpache concluye gue el nivel inventive de las yeivindicaciones
4 a4 9 d= la presente zolicitud de patents, se ve afecrade por los
documentos 84715192 (D1) y IEEE Transactions on Power Systems.
Veolumes, Iasue 2, Pageisg) :84-490 (D2).

Su deapacho enuncia:

* “La anterioridad D1 abarca tedas las caracteristicas essenclales
de la planta de ceogensracidn, pero nho se refiere a un sistema de
plantas individuales para formar una red de cogensracidn. En el
eatade del arte es conocida la practica de interconsexidn de
generadores de energia para obtener redes de generacidn, tal como
e presenta el articulo IEEE dsnominade como 2 en =1 presente
concepbo® .

s “Por lo tanto, integrando un sistema de cogeneracidn como el
degarrolladn en =&l deocuwmente D2 con plantas de Cogeneracidn
individuales tales como las del documento D1, uhla persona
capacitada en la materia podria obtener el gbjesto reclamads en la
rresente sclicitud”.

Con respecto a lo sBefialado per su Despacho mi representada desea
seflalar 1o silguienke:

Inicialmente, se pone de presente a gu Degpache lo que indica 21 Manual
para =1 Examen de Sclicitudes de Patentes de invencidn en las Oiicinas
de Propiedad Industrial de log Paisez de la Comunidad Andina ceon
regpecto a la evaluacidn del niwel inventiwe:

“La pregunta a <ontestar es sI1 teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacidm gque lisve a la persona
versada en la materia a modificar ¢ adeptar el estado de la técnmicz més
cercans para resolver el problema técnico, de tal forma gue llegue & un
regultaro gue estuviers incluido 1 el tenor de lais}
reivindicacidén(es!” . {Hegrita fuera del texta).
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De e&sta manera, el mécadeo problema-selucidn indica gue los documentos
citados deben revelar sugersncias v ensefianzas claras para el técnico
an_ la wateria gue lo lleven a cbhieney la presents invenciém.

Teniendo en cuenta 1o antericr, mi representada considera que la
conciusidén con respecto a la obviedad de la planta de cogeneracidn aca
reivindicada solamente resulta posible si se efectda wunl andlisis ex
post facto de la presente invencidn, ezto =3, partiendo de la sglucidn
dada al problema técnico gue la misma pretendia resclver.

Lo anterioy, por <cuantoe en DL vy D2, no hay ensefianza o sugerencia
alguna dgque llevara a una persona a combinar egpecificamente  las
engeflanzas de ambos documentos, con el fin de obtener la planta de
cogeneracién acé reivindicada junto con las ventajas inhexentes a la
migma (ver columna 7, linea 37 hasta columna 11, linea 47 golicitud
PCT) .

e modo gue, debido 2 gque come e kien gabide, =1 andliaig ex post
fagto e encuencra proscrite por el métede problima-sclucidn, por
cuanto en todos los casos llevaria infundadamente a la conclusidn que
lag invenciones gometidas a estudio carecen de nivel inventivo, la
pobjecidn formulada a este respecte se debe tener por superada ¥
agimisme teniendo en cuenta Que para el egtudic de nivel inventive el
Examinador neo puede adeptar la posicidn de un inventor v gue ademds no
puede partir de la =clucién dada s8ine simplemente de lo  gque
expresamente revelen el o los documentos més cercancs del estado del
arte, que epn ests cazoe son DL oy D2, la chijecidn fcrmilada a este
regpecto 3¢ debe tener por superada.

Pusslo gue e han atendideo a cabalidad las observaciones hechas por su
Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito
gue e continde gy tramitacidn.

7. Anexos:
*  Muevs pliego reiwvindicatoric conformads por 4 reilvindicacicnes.
# Formulario para modificacicnes.
¢ FRecibo por concepto de modificacicnes en solicitud pendiente.

Sefiora Jefe, )
- f_
i;:;-;q_\___c!’--_- !._J;'_;_. R
EMILIO FERREERQ

T.P.A. Ho, 21,3228
COLO-13746-841-002-2

{XPHGM\MGM\ID—13ElEE\NPCLHTAE

No, M-2008-136152\MEM
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesive de radicacion

|

O SOLICITUD DE:

[ cormeccion de Error Material El ‘Modificacion a una solicitud
Nombre: KD MOTOR DEVELOPMENT
INTERNATIONAL 5.A,
Sueiedad constiiviga y existente balo las leyes de IDENTIFIGACION
SOLICITANTE | ran Ducado de Luxemburgo. A
Oireccidn: 23, Rue Beatimonit, ce. D NIT D
1215 Luxemburgo,
Gran Ducado de Luxemburgo CE. EI Otro D
Pomilcllio: Luxemburgo Ndmero:
Gran Ducado de Luxemburgo ]
Teldgfono: 546 0870 Fax: 2484070
E-mail: clisntesi@camyn, cam
IDENTIFICACION
Nombre: Emilic FERRERQ
Direccién: Carrera 4* No. 72-35 ce. M owr O
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11
O APODERADO ce. L om D

E-maii; cavali cavelier carm

Mimers: 438.01% TP 31,823

Namero de expedlents: 04.105.802

O,

©

Descripcion de la corraccidn o modiflcacién solicitada:
Fresento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones con el fin de superar las

nhjeulunas hechas por Su Despacho & la presete Sﬂ-”GItUd de patente y pido respetuosaments gue

af examen de patentabn'#dad s68 realizads sabre esias nuevas rejvindiceciones presetadas.

Anaxos

Comprobante de pago No. (3-80.218  Fecha: 18 de noviembre de 2008

Comprobante de pago de |a tasa por $103.000, por congepto de muodificaciones,

Paderes, g fuere g] caso

(107 %]

Dacumento que beredita |2 existencia y representacion 1ega| de lag partes, cuando sean
parsonas juridicas,

st
NOMBRE:  EMILIO FERRERO FIRMA:  Erenrlct C;:—._.__..:_x.

C.0. 438.019 de Usaguén T.P.A. 31,923

MR




REIVINDICACIONES.

1. Una planta de cogeneracién caracterizada porgue comprends:

Una unidad de comprescr-alternador gua comprende un ocomprescy
v un alternador, en donde dicha unidad de compresor-
alternador dirige aire comprimide akastecido por una ¢ varias
etapas d= compresidn; v

Un sistema de wealentamiente ¢ue =& encuentra conectads al
comprescor ¥y a las cAmaras de expansién de leos cilindros
maestros de dicho compresor;

Una casa que comprende una unidad de calentamiento, en donde
gl alternador suministra energia a la casa;

Y el sistema de calentamiento hace parte de la unidad dJde
calenramiento de la casa.

2. Planta de cogensracién de acuerde a la reivindicacidn 1
caracterizada porgue =l alternador es integrade en &l volante
de la unidad de compresor-alternador.

3, Planta de cogeneracidén de acuerdo a la reiwvindicacidm 1,
caracterizada porgue la unidad de compresor-alternador se
encuentra conectada a un tangue de alre comprimido.

4, Planta de cogeneraciém de acuerde a la reivindicacidn 1,
caracterizada porgue =l alternador comprendes un veolante gus
ingluye imanes permanentes dispuestos para moverse a través
de electroimanss para producly energia eléctrica.

MGMY\MGM\TD- 136153 \WPC13 746



