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I. RECURSC VIA GUBERNATIVA
[
Yo, Luz Clemencia de Paez, er mi condicidn de apoderada de la sociedad
solicitante de la patente de la referencia, MDI MOTOR DEVELOPMENT
INTERNACIONWAL S5.A., por el presente escrito atentamente manifieste a
usted que debidamente notificada de la Resolucidn No. 34898 de=l1 30 de
Junio de 2010, interpengs en =u contra g2l recurso de REPOSICION, para
que sea revocada y en conzecuencia se conceds el privilegio de patente
de invencién para "“PLANTA DE COGSENRRACION INDIVIDUAL Y RED LOCAL”.

. IT. CPORTUNIDAD DE LA IMDPUGNACION

La Besoluridn Ho. 34898 del 30 de Jurnio de 2010, fue netificada
mediante edicto Ho. 13291 desfijade =1 26 de Julie de dos mil diez
{20100, por lo que el térming para interpener el recurso de roposicidn
vance el 2 de Agosto de Z2010. En consecuencia, me epncuentro dentro de
la cportunidac legal.

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la BResolucidn objetc de la presente impugnacidn, el
Superintendente de Industria y Comergic decidid:

3.1.1 HNegar el priviiegio de patente para la invencidin YPFLANTA DE
COGENERACION INDIVIDUAL Y RED LOCAL~

MIT, 860.047.367-2
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3.2 Zn la partc motiva de la providencia, se mencianaron  los
siguientes fundamentos:

3.2.1 En resumen el Examinador afirma qgue ol pliego reivindicatorio de
ia presente solicitud de patente no ounple con las requisitos de
claridad de acuerdo con la estaklecido en ol articulo 30 de la
Decisian 486,

3.2.2 Adigionalmenze, ol Fxaminador concluye gque la novedad de Las \\E“_
reivindicaciones 1 a 41 de la presente sclicitud de patente, ze wve f/”
afectada por el documento U34715192 (D1}, 7

IV. OBJETD DEL RECUERSOQ

. De  grueerdo cor o5 arqumenlos gue expongo a conCinvacidn,
solicite atentamente a su Despacho lo siguniente:

4.1. Revocar la Resslucidn Mo, 348908 del 3C de Junic de 20100

d.2. Conceder el privilegio de patente de lnvencidon para “PLANTA DE
COCENERACION INDIVIDUAL Y RED LOCAL".

V. FUNDAMENTOS DEL RECURED

Aesoetuosamante me permito Jdizcntir de lo expusesta por . oese
Despacho en la Rescluclidn shkijete del prosente racurso, ¥a gue la
presente solicitud es clara ¥ &3 novedesa a la luz del documento
Os47152%2 (ply.

La anterior afirmacidén tiens justificacion juridiea y téonica por las
Siguientes razones:

5.1 Vielacidén dal articonle 30 de la Decisidn 486 de la Comigidn de la
. Comunidad Andina:

El concepto de claridad del cspitule reivindicatorio esta consagrade
en el articulo 30 de la Decisicm 486:

Arl . 30.- "lLas relvindicaciones definiran la materia cue se desea
proteger mediante la patente. Deben =ser olaras ¥ coDcisas y  estar
enleramente suslenlLzdas por la descripcidn®.

e la cuidadosa lectura de este articule de la Declilsidn 4BE sc pusde
concluir gue el cumplimiento del requisito de claridad del capitulo
reivindicatoria, estd dirigido a gue el Fxaminador esté en capacidad
de comprender la invencidén y poder llevarla a cabo. Lo anterior, can
el fin de que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho
solicitado, pueda determinar si la materia solicitada esta incursa en
una excepcidn de patentabilidad y finalmente, pueds efectuzr schre la
gsolicitud de patente la correznondicnte bizgueda de anterioridades.
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En este sentido, e:X Manval Andine de Patentes he sefialado lo
siguierte, refirviéndese a lasz reivindicaciones:

"bBs furndamental que sean ¢laras y cencisas (art.30), para que:s
- =me puedar comparar v diferenciar del estads de lz técnica
carn el fin de werificar los regulsites de patentabilidad;
¥
- puedar determinar sin ambigledad hasta darnde 1legan los
derechos del titular de la patente”.
For lo tanzo, ez claro gue ls revisidn con respecto al cumplimiento
del reguiszite de claridad de las reivindicacianes, es Un paso previo
al estudic de fondo de la solicitud. En efecte, scelamente 51 resulta
pozible para =1 Graminador comprender la invencién vy la forma como la
. misma puede ser _levada =2 cabo, el Examinader podrd determinar si la
invencién cae dentro de alguna de las excepciones de patentabilidad o
5L bhaciendo parte de la materia patentakle noe es posible otorgarle
este privilegio por ausencia de rovedad, nlvel inventivo v aplicacidn
industrial.

Teniendn en cuenta lo anterior, dessamos pongsr de presente gus no
resulta completamenls comprensible por gué el Eraminador considera
que la redaccién del pliego reivindicatorio no 25 alara pers a
rengldn seguide efectia e] estudio de palertabkilidad de todo el
pliego reivindicslorio, concluyends  que  carece de novedad. Lo
aghnterionr, por cuanto ls claridad es un reguisito que debe cumpliz
toda solicitud de patente a =fecto de gque sohre ella se pusda
efectuar el esztudio de patentsbhilidad.

Por lo tanto, =i fue posible para 1z Cficine de Patentes determinar la
materia para lz cual se busca proteccoidn ¥y compararla frente al estado
del arte, sze deberia entonces concluir que la  redaccidn de  ia

selicitud es entonces clara toda wez gue no axiste imoodimento para su
. estudio de fonde Irente al estado del arte, Por tanto, la cblecidn
formulada a este respecto se dabhe tener por superada.

5.2 Viclaciédn del articule 16 de la Decisidn 486 de la Comisidn de la
Comuniidad Andinacs

De acuerdo con el articule 18 de la Decisian 466:

“Articula 18, - Iina dnvencicn es hNbieva cuye o 2std
comprendida en el estade de la técnica.

El estada de Ia tédonica comprenderd todo lo gue haya sido
dccesible al piblico, psr una descripoidn csorita w orsl,
por una utilizacidn o cuwalguler otro medice antes de la
Ffecha de presentacicn de la solicitud de patente o, en su
cadso, de la pricridad raconcecida®.
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A5l entonces, para detervinar si uwne lovencidn es novedosa o no, el
examinador de patentes debe primera coveloparse que &3tz no  se
encuentre dentro del estade de la técnica.

El estade de la técnica o3 el conjurts de cconocimientos Léconicos
dentra del campe de la invencién gque hayan side publicados por
cualquier medis, antes de la fecha de sclicizad de la invenoidn o de
la prioridad reivirdicada.

Una wvez ge deotermina el estado de la Lécnica, =1 examinador debe
compdararlo frente a la invencicn, elamenta por elemenco, oon €1 Fin de
establecer =i cxiste alguns difsrencia entre egllos.

La comparacisn de la invencidon con el estado de la técnica, e acuerdo
con ¢l Manusl para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invencidn,
docutents  escrite por la  Organizacién Mundial de la  Propiedad
. Industrial (QMPI} pars uniformar €] estudio de patentes en los palses
de la Comunidad Andina, dehe hagerse de la siguiente forma:
“Se deberé compatar las reivindicaciones independientes de la
solicitnd con el contenide de cada antecedente del estado ds
lz taconica, une & ons, & fin de determinar =i un antecedente
por sl solo describe las caracteristicas tecnicas Ccontenldas
en dichas reivindicaciones.
51 todas las caracteristicas técnicas de la reivindicacidn
independientemente se  encuentran  descritzs  en un mismo }
antecedente ¥ ademds se encuentran intimamente relacicnadas,
=l ohbjela de dicha reivindicacion carece de novedad. 5i una
caracteristica, sungue sea panal, no se encuentra contehnicda B
2l antecedente, la reivindicacibn es nueya. "

Azt eptonces, es clare gue para gue un doounente pusda afectar 1z o
novedad de la presente solicitud de palente, dichne documento depe’-
revelar todas las caracteristicas técnligas reivindicadas en laé
presente  invencidn. De lg_contrario, 51 se demuestra que eXiste ali

menos una (1) carvacterisrica técnica de la invencion que no na sideo- S
. divulgada en los documedtos citadoes, ls opjecisn formulada por novedad-d &7
se debe tener por superads. :

Teniendo en cueanta lo anterior y por las sigulentes razones, mi
representada  considera  guse  las  reivindigaciones de  la  orosente
solicitud son rovedosas frente al dooumento L1 cizado por su Despacho.
Veamos

La presente s=scolicitud de patente se refiere a una planta de
cageneracifdn gque comprende:

Una unidad de compressr-alterpador gue coMpronde Un COomprasol vy oun
alternador, en donde dicha uwnidad de compresor-alternador dirige aire
comprimicde abastecido por una o varias etapas de compresidng ¥

1 - S a1 . .. e
Mania_ nara el Examen de Solicitudes de Patenzes de “nvencidén en las Oficinas de

Propiedsd ITndosrrial Ao 1oz Pzizez de 1z Comonidad Yipa, CXPIL 2009, Pag. GE.

p
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Un sistema de calentamientoc gue se encuentra conectado al compressr v
a lss cémaras de cxpansidn de los cilindres maestros de  dicho
COMpresar;

Una casa gque comprends una vnidad de caleatamients, en donde 21
alternador suministra energia a la casa;

T el sistema de calentamicnto hace parte de la unidad de calentamiento
de Ia casa.

Bhora bien, a diferencis de la presente solizitud de vatente, DI no se
refiere egpecificamente a wuna planlse de cogeneracldn que comprende
una casa oon rna unidad de calentamionto, en deondo el alternador
suministra energia = la cassz.

e tal manera gue, dehide a gue D1 ne revela o ensena todas las
. caracteristicas técnicas escncoiales de la invencion, este documenlts no
25 una anterioridad wdlida gque pueda afectar su novedad, ya que tal vy
coms 1o sefiala el Mamal aAndine de Patentas: “Fars defermingr la
navedad de la invencidn, se debe comprobar §i existen anticipaciones
del eostado d= 1z réeonics gue oontenga explicitamente todss  las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencidn™

En efecka, se pone de pre=zente a su Despacho gue la presente
invencisn es novedosa frente al docunento Ll citadoe por su
Despacheo, dado guo la invencidn se encuentra integrada por varios
elementos, gue 2 pesar de gue pucdan ser conocidos cada uno por
separado on el estade de la técnica, su configuracidén es la gue da
lugar a lz medificacisn csencial en gue conslste la Znvenoion.

5.3 Concesidn da una solicitud foranaea:

Por dltimo, auncuse compartizos la opinion de su Despachoe, en cuanto
a gue la concesidén de una solicitud de patente en otros palseas,

eguivalente a la solivitud Colembiana, uo chliga a sa Despacho &
. otorgar el erivilegis de patente nara la misma  invencian, 58
Constituye L antecaedents Favorable para =l estudio de
Patentabilidad gque respetuosamente sclicitames tencr en cuenta,
reiteramcs a su Despachao que la presente invenci®n ha side otorgada
per la oficina de patenteos de Estados Unide® con nomero de paitenlts

g 7,124,386 B2.

VI. PETICION
Por tode lo anterior, sclicito a ese Despacho lo siguicnme:

6.1, e a. aonsiderar  Lgs  rasones  precedentes se revogue la
decisidan contenida en la Resolucidn bBo. 34898 del 30 de Junio

*IEPI, BID. *MANUAL PAMA kL EXAMEN DE SOLICITURRS DE YATENTES OR IKvENCIOH BN LAS OFLCLEZS
DE PROPTEOALR IMICISETHIAL DE LIS paisss R LA COMURZOAD AWDIMNA®, [uite, Ecwador 2009, Ydgina
65
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(o1s 2410, en cuando resuelve negar el privilegic de patente cde
invencicn. :

6.2, Que se otorgue el privilegio de patente de la selicitud para:
“PLANTA DE COGENERACION INDIVIDUAL ¥ RED LOCAL™.

VIIL. HOMERE ¥ DIRECCION

Bl nowmbre v la dircocoidn de 12 socisdad recurrvente es5 el
siguiente:

MDI MOTOR DEVELOPMENT INTERNACIONAL S.A.

22, Rue Beaumonl, L-1219% Luxembourg

Grand Luché de Luxembourg

. VII. WNOIIFTCACTONES

ARtentamente manifiesto a usted gue recibiréd notificaciones en la

Secretaria do su Despacho o en mi ofbicina de akogada situada on 13
Carrera 4%, Ho. T72-35, pisc 4%, de esta ciudad de Bogota, 0.0,

Sefior Superintendenle,

s LAy S e o T )
" LN R R g a2k
T.C. 35,456,444 de Usaguen
T.0P. A, Ne, 23.555
COLO—137£0-041-002-2
MGMYMGMYID-754B7\WPCL2T46
o, M-2010-1754874MGM
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No 04-105,802
Clasificacién internacional {JPC} F02G 5/00.
Concepto Técnico No 3.789

Realizado e estudio del recurse presentado contra la Resolucion No 34,898 del 30 de junio
de 2010, nofificada por edicto en el listade No 113, que se fij6 el 12 de julio y se desfij¢ el
26 de julio de 2010y, reevaluada ia solicitud en su conjunto, se deteminaron los siguientes
hechos:

1} En el numeral | del escrite se identifica la apoderada de ia sociedad solicitante, quien
sefiala que interpone recursao contra el acto proferido y, hace peticiones no concordantes
con la realidad.

Acto seguido, en el numeral |l e hace mencidn a la oportunidad del recurso; en el numeral
Il parrafos 3.2.1 a 3.2.2 se transcribieron, muy en resumen, los fundamentos de la
Resolucion impugnada.

En el punto IV, cbijeto del recurso, la recurrente solo hace afirmaciones y peticiones sin
ningun tigo de sustento.

2} Al comienzo del numeral V del escrito, la recurrente resakta que: “... me permito
disentir... en la Reseolucion...”, ese es su derecho que merece y tiene nuestro respeto, pero
no es un heche que controvierta los fundamentos del acto impugnado.

Para desvirtuar los alegatos del subnumeral 5.1 del recurso, resulta suficiente resaltar que:

a. Desde el oficio No 12.609 del 05 de octubre de 2007 (ver folios 108 a 111} el
examinador encontro diversos defectos en los pliegos calificados, que da haber seguido el
curso debido, no se habrian trasladado 2 oficios mas al interesado, sino gue la respuesta
al mencionado oficio, habria sido suficiente para negar la solicitud.

No obstante, es importante tener en cuenta que en el oficio No 12.566 del 13 de noviembre
de 2009 (ver folios 148 a 152}, en &l numerai 3 sostuvo.

“Como respuesta al oficio No 9.511 el selicitante presentd un nueve capitulo reivindicatorio
de 4 reivindicacicnes, el cual no define la materia solicitada por cuanto:

La reivindicacion 1 se fimita a enumerar los componentes de un planta sin establecer las
relacicnes de estructura_o funcionales existentes entre los componentes... definir la
invencién... caracteristicas técnicas tales como la forma de acople de los componentes,
la conexidn de las maquinas, el tipo de montaje , etc... una casa como componente
fundamental... el becho gue el generador suministre energia la casa ne gignifica que la
casa se convierta en un compeonente de la planta.... ne s clare cual es el papel de una
casa como componente de una planta de cogeneracién.

La reivindicacion 2 habla de un alternador integrado al volante de la unidad. .. i} no es claro
qué tipo de maguina se reciama... no es claro si es el mismeo alternador de la unidad...
maguina diferente; ii) no se define técnicamente cudl cual es el volante; i) no es claro...
la expresion “integrado”, pues ella no define como es el acople, la estructura fisica o Ja
conexion. ...

La reivindicacion 3 no define como es la conexién de la unidad... aire comprimido.

La reivindicacion 4 no especifica cémo se incluyen los imanes al volante...”
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Adicional a lo anterior, resulta importante resaltar que, en el subnumeral 7.2 de la
Resolucién impugnada se reitera lo anterior.

Cabe agregar que, en el subnumeral 7.5 del mismo acto, la oficina explicd: °...la
reivindicacién principat no define los elementos gue conforman la planta de cogeneracién
sino que se limita a enumerarlos... tampoco contienen referencias por ejemplo a la
estructura de la unidad... sclo se nombran {mencionan) algunos elementos usados para
generar engrgia sin establecer como estan conformados hi cdmo se acoplan... contraric a
lo alegado. .. reivindicaciones dependientes 2 a 4 se refieren a un volante y a un tangue de
aire comprimido, elementos que no se encuentran incluidos en la independiente.

También debe notarse que, el pliegc no gstablece ias relaciones de estructura existentes
entre los componentes de la planta... una unidad de compresor alternador, una casa y un
sistema de calentamiento... la manera coémo se conecta la unidad al sistema de
calentamiento o la funcién de la casa &n la supuesta invencion... ninguno de los
elemeantos astd definido por caracteristicas técnicas... se relaciona con el "uso’, lo
cual g2 encuentia fuera de patertabilidad . La referencia al Manual Andino... 1a entidad
ha sostenide... guia para el examen. .. en dicho Manual se indica claramente (ver paginas
35 y 36) que una reivindicacién no serd admisible si esta se encuentra descrita por medio
de caracteristicas funcionales, cuando la misma puede ser descrita por caracteristicas
estructurales... es claro que una maquina (producto) se debe definir con caracteristicas
estructurales, ya que, es la forma méas precisa de definir ese tipo de invenciones... lo
argitido por el solicitante no es admisible porque, de un lado, no gon caracteristicas
técnicas funcionales y, de otro lado, o solicitado puede ser caracterizado mediante sus
caracteristicas estructurales”.

Parece importante puntualizar gue, guienes tiene conocimiento en el tema saben que
acorde a la norma, el procedimiento legalmente establecido y la jurisprudencia aplicable al
casc, en primer lugar, la esencia de una reivindicacién ¢ de un pliege consiste en definir
la invencion, con lo cual, se fija la extension de la patente y se hace posible delimitarta
respecto del estado de la téenica; asimismo, de un tado, una reivindicacion independiente
debe definir {a invencion en forma méas general mediante las caracleristicas {ecnicas
aportadas o creadas por el inventor y las dependientes son para aclarar o delimitar
alguna caracteristica técnica jncluida en la independiente respectiva.

De otro lado, es practica corriente subdividir 1as reivindicaciones en dos partes, preambulo
y parte caracterizante; la primera contiene el conjunte de caracteristicas de [a invencion
cuya combinacién se conoce, por decirlo asi, es el "género” al que pertenece la invencion.
La segunda parte {caracterizante) debe mencionar lafs) caracteristicals) propiais) de la
invencion {creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la técnica, por decirlo
asi, es la "‘especie” de ta invencion.

En tercer lugar, acorde al procedimiento; a) “Una reivindicacién debse ingluir no solamente
una enumeracion de elementos, sino también indicar su funcionamiento y la relacién
funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se
desprenda de forma obvia de la misma definicién del elemento™, donde |a _relacion de
funcién entre los componentes de una estructura, en los campos eléctrico, electrénico y
afines tiene una forma especifica de realizacién.

b) ¥Las reivindicaciones deben contener todas |as caracteristicas tégnicas esenciales
gue definan la invencién y la hagan distintiva del estado de la técnica. Dichas
caracteristicas técnicas deben definir la_solucién {del problema técnico) que intenta
resalver la solicitud™.

c) “Para efectos del examen no se toma como caracteristica técnica 'a inclusién de
términos relativos a aspectos no téchicos como, por ejemplo, *... en donde dicha unidad. ..
dirige aire comprimido abastecido. . en donde el alternader suministra energla... *, ete.
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puesto que el resultado o fin alcanzado no es una caracteristica esencial para ¢l
efecto. Sin perjuicio de ello, la inclusidn de elementos no téchices pueden afectar la
claridad de la reivindicacién®.

A la luz de todo lo anterier, es evidente gue los alegatos traides a colacion por la
mandataria ne controvierten ni menes adn desvirtlan las objeciones que sustentan el acto
atacado,

b. En el recurso se alega que: ... la revisién respecto al cumplimiento del requisito de
claridad.... Paso previo al estudio de fondo. .. no resulta completamente comprensible por
qué el examinador... no es clara pero a renglon seguide efectda el estudio de
patentabilidad... si fue posible para la oficina determinar la materia... s# pusde tener por
superada’.

Para desvirtuar tal posicién, en el subnumeral 7.5 (ver folic 175) la oficina sostuvo que:
“...si bien dicho examen debe realizarse después que se subsanasen las objeciones de
claridad. Sin embarge, en casos como este. .. s necesario proceder a realizar un examen
de patentabilidad... en aras de la culminacidn de tramite... existe al menos una
caracteristica que posea caracter técnico’.

A lo anterior, se puede agregar que los alegatos traidos a colacion por la interesada, se
dirigen a crear confusion, en quienes no tengan experiencia en el tema, para tratar de
convencer de que hay cumplimiento de un requisito con ef pretexte de que se calificd otro,

Ahora bien, en nuestra apinion el examinador NC deberia tener que calificar la claridad en
el examen de fondo, puesto que la claridad y, en una palabra, los requisitos de los articulos
28 y 30 deberian revisarse y objetarse en los exdmenes de forma y no en aguel; pero
debido a las grandes falencias impuestas a los examenes de forma, contrario a lo que
establece la norma, se obliga al examinador a calificar requisitos de forma.

Por ultimo, €| examinador es auténomo para decidir si, con lo que incluye un pliege, hace o
no la calificacion de fondo, lo que en este caso, por la razén arriba citada, fue lo realizado.
Si el examinador, por gjemplo, no hubiese hecho el examen de patentabilicad con toda
seguridad, la recurrente también se habria guejado por no haberlo hecho. De mode gue,
malo si se hace el examen y peor si no.

c. Respetuosamente, consideramos gue la mandataria para sus alegatos deberia haber
tenido en cuenta la interpretacién 38-1P-98, aparte vi, “examen de fondo de la solicitud
de patente”, donde se establece gue.

“al tramite de concesion de patentes es la via procedimental prevista por €l ordenamiento
juridico para garantizar la tutela del interés general, evitando que se otorguen privilegios
sobre materia gue pertenezcan al dominio publico o gue simplemente no cumplan con las
exigencias _establecidas por la_ norma comunitaria; pero tambien {.) Ia
Administracién en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente
establecldos, debe velar por el interés general, sin desconocer los derechos e intereses
legitimos de los particulares gue soliciten una patente™. (Subrayado y resaltades fuera de
texto}).

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembre de la Administracion
tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento legalmente establecidos, para
cumplir y hacer cumplir la norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier
otra persona para que de su opinién en un caso a nuestro cargo, acorde a sus intereses.

Como consecuencia légica de lo anterior, es evidente gue la oficina es quien acorde a las
facultades conferidas y a los procedimientos legalmente establecidos, la que determina la
forma de presentar las reivindicaciones, cuél debe ser su contenido v, asl sera hasta tanto
no cambie la norma y el procedimiento y/o se expida una jurisprudencia particular al
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respecte, que establezca una nueva forma de definir con caracteristicas técnicas las
reivindicaciongs.

En conclusién, los alegatos de la recurrente acerca de la presunta "violacion del articulo
30" carecen de sustentc en hechos ciertos y son solo opiniones personales de |a
recurrente alejadas de la situacion real.

3) En ¢! subnumeral 5.2 del recurso, la recurrente transcribe el articulo 16 de la Decision
486, a continuacidn expone su opinidn de cdmo debe hacerse el examen, luego hace una
citacidn al Manual Andine y transcrikié lo relacionade en pagina 86 del documente, pero
NO presentd una discusidn de sustentc enfocada en controvertir la posicion expuesta por
la cficina en los subnumerales 7.4 y 7.5 de la resolucion impugnada.

Ahora bien, tanto en el numeral § del oficio No 12 586 como en el subnumeral 7.4 de la
Resolucion la oficina sostuvo y reitera categdricamente que: 1a novedad se evalud por
comparacidn entre la materia de los antecedentes y lo contenido en las reivindicaciones.

Las reivindicaciones 1 a 4 se refieren a una planta de cogeneracion caracterizada porque
comprende: una unidad compresor alternador que dirige aire comprimido por una o varias
etapas d compresidn; un sistema de calentamiento conectado al compresor... unidad de
calentamiento.

La anterioridad 01 divulga un sistema de cogeneracion gue se puede usar en conjunto con
sistemas eléctricos vy de acondicionamiento de aire. .. descrito en ese documents contiene
los siguientes etementos comunes a los que se refvindican.

Una planta de cogeneracién 1 que trabaja con, al menos, un sistema de acondicicnamiento
de aire de ciclo abierto 10 y un motor de combustion interna 18 conectado a un generador
14; un intercambiador de calor 32 conectade al motor de combustién interna 18 y una
unidad de calentamiento 40, gue hace parte del sistema de calentamiento domestico, asi
como una unidad de recuperacion de calor 26.

Y se concluye que, ia solicitud (lo reivindicado) no presenta ningn elemento técnico nuevo
gue la haga diferente del estado del arte, por lo que no tiene novedad.

Respecto a lo que alega la recurrente es lo “distintive” de la solicitud con relacién al estade
del arts, en el subnumeral 7.5 {ver folio 176) Ia Administracién sostuvo y aqui reitera que:
% . el examen no tuvo en cuenta la casa mencionada porgue como s explicod antes, "sf
hecho que el generador suministre energia a la casa, no significa que Ia casa se convigrta
en un componente de la planta’, es decir la casa NO puede considerarse caracteristica
tecnica de la supuesta solicitud; por consiguiente D1 revela TODAS las caracteristicas
tecnicas incluidas en &l pliego.

Al alegato final se contesto y se reitera que: la definicion de una maquina, como lo es una
planta de cogeneracion debe realizarse mediante los componentes de dicha planta por las
relaciones estructurales entre ellos, 1o cual, no se cumple en la revindicacién 1
(independiente) pues solo hace una enumeracion de partes sin establecer relaciones nide
estructura ni de funcién.

Para concluir, se precisa gue la recurrente transcribio el primer parrafo del subnumeral 9.4
del Manual Andino (pagina 65) donde subrays lo equivocado, si nos cefiimos ala normay
el procedimiento, porgue lo que alll en realidad se resalta es que “... explicitamente todas
las caracteristicas técnicas esenciales de la invencidon... comparar elemento por
elemento, de la invencion tal como se defina en las reivindicaciones...estado de la
t&chica”, es decir, la definicién DEBE ser con las caracteristicas técnicas creadas por el
inventor, mas no come la{s) haya redactado o quiera impener un solicitante a la oficina tan
solo porque asi lo considere, y porque no se daria cumplimiento ni a la norma ni al
procedimienta.
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Cabe agregar que, al examinar la novedad, es importante tener en cuenta que, ademas,
de realizar una comparacién, elemento por elemento, entre las caracteristicas técnicas
reveladas por una antericridad y las contenidas en las reivindicacicnes, se debe tener en
cuenta la definicién mas amplia de |a reivindicacion, por ejemple, si la reivindicacion dice:
“mesa de trabajo caracterizada porque tiene adaptada una luz que consiste en una
lampara regulable”, su sentido mas amplio se refiere a una mesa con unaluz y nc a una
mesa cgn una ldmpara regulable. Andlogamentg, la planta de cogeneracion de la 1 se
juzga por los componentes electromecanicos que incluye pero no por una casa, que es
una construccidn civil, ajena a tal tema y, la que solo se relaciona al uso de aparatos
glectromecanicos en ella y/o a los efectos de tal uso, como son producir calentamiento
ambiental y generar energia, que si son de la planta de cogeneracion.

4) Refiriéndonos a los comentarios del subnumeral 5.3 del recurso, de un lado, comae bien
lo reconoce la mandataria, la oficina es completamente autdnoma en sus decisiones.

De otro Yado, aungue )a opinidn de otras oficinas merece v tiene nuestro respeto, la
publicacion citada como “factica” es de una oficina que maneja no solo criterios sino
normas diferentes y en ocasiones opuestas a las nuestras; por elle, la citacion de ninguna
forma nos puede ayudar a tomar nuestra decisién. Si el examinador hubiese considerade
importante tener la opinidn de ofra oficina o de alglin especialista en la materia, por medic
del articulo 46 habria podide solicitar, por ejemplo, la opinién de la EPO, mas cercana a
nosctros tanto en las normas y los procedimientos como en los criterios de calificacion.

Teniend¢ en cuenta todo [0 antes expuesio se concluye que:

a) El recurso es la oportunidad procesal para pedir la revision de un acto administrativo,
como es 2l gue nos compete, de controvertir las razones de fundamento de diche acto con
hechos que tengan sustento real, que desvirtien las cbjeciones a la patentabilidad
presentadas por la Oficina en ese acto, perc no en tratar de crear confusion y desviar la
atencion de guienss no tengan conocimientos en propiedad indusirial mediante
apreciaciones desenfocadas y opiniones personales de la interesada y, sin presentar un
analisis técnico que permitiese comprobar sus afirmacicnes.

b) Las conclusiones de la mandataria mergcen y tienen nuestro respeto, pero sus alegatos,
de ningan modo, desvirtdan los fundamentos gue sustentan la Resoiucion impugnada,
como se deduce de la exposicidén hecha en los puntos 1) a 4) precedentes.

En virtud de lo expuesto, se recomienda ratificar la NEGACION del privilegio solicitado en
las reivindicaciones: __1__ a__ 4 (folio: _ 147_)

Bogota, D.C. 2010 10 22
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