
* 

01 

Clarke, Modet & CO
COLOMBIA 

SUP1MNTENDENCIA DE INDUSTRIA 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Extediente No. 05-020.892 

SUPERINTENDENCIA DL INDUSTRIA Y COMERCIO 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII 
No. 05-020892- .00008-0000 

Facha: 2010-06-17 15:06:35 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR 

Tra. 2 PATENTES Eve: I REGDEPOSITO 

Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7 

Solicitud de patente a nombre de LUIS FRANCISCO ROJAS 
BENITES 

Yo, 1MLIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN identificada como aparece al 
pie d ml firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como 
apodrada de LUIS FRANCISCO ROJAS BENITES domidilado en 
Maniales, Colombia, solicitante de la patente de lit referenda, en respuesta al 
oficic No. 04741 notificado pot fijación en lista el 08 de abril de 2010, 
relaconado con el coæcepto tØcnico de fondo No. 4520, me permito mamfestar: 

1. Claridad de la solicitud 

Como primera medida, ml mandante permite manifestar a ese despacho que se 
reafithia en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la 
resp1esta al oficio de fondo No. 12411, presentada ante ese despacho ci 09 de 
febrero de 2010. 

De 9tra parte, el examinador establece en su concepto tØcnico que "La 
reiviniicadón 1 reclama una tajeta electrónicapara  la adminisiración del seri’ido de enersIa, en 
dondel tal ta!jeta esta’ conforinada por una serie de inódulos.  Li Oficina ha demostrado 
clara,.zente que algunos de los módulos reclamados en las reivindicaciones, son disposilivos o 
elementos ampliamente conocidos en el estado del arte, tal coino lo son las protecciones, hi 
alimeitación DC, el ,nódulo de potencia, etc. De manera que tales inódulos no son 
caracterIsticos de hi tajeta, sino que hacen parte del estado del arte (Predinbulo de hi 
reivinlicación)". 

Sobre este Particular, es deseo del solicitante manifestar que las deciaraciones del 
exaninador carecen completamente de sustento y no son pertinentes al caso, 
porqie bien lo debe saber una persona con un poco de experticia en ci tema del 
anai4is de solicitudes de patentes, que una invención que sea novedosa parte de 
elemntos que son ampliamente conocidos en ci estado del arte. Pot mencionar 
un ejemplo, cuando salió la primera cÆmara digital, Østa comprendia una serie de 
elemntos ampliamente conocidos, como lo son una pantalla LCD, un 
micrcontro1ador, un dispositivo de almacenamiento, etc. Esto no quiere decir 
que la cÆmara en esa Øpoca carecla de novedad porque los elementos eran 
conłcidos, pot ci contrario, la dlisposición de estos elementos en la cÆmara y ci 
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) de poder mcorporarlos en un dispositivo de fotografla es lo que hacen que 
ci dispositivo como tal sea novedoso. 

Lo nterior es ciaro para una persona con un poco de conociiniento en el area de 
patçntes, especIficamente en ci de anÆlisis de solicitudes, ya que no se puede 
esprar que todos los dIas o todo ci tiempo se inventen elementos o compuestos 

co+pletamente nuevos y que no existan en la naturaleza o ci estado del arte, ya 
que eso serla virtualmente imposible, hecho que deberia ser claro y evidente para 
ci examinador, como supuesto experto. 

Eneste sentido, tambiØn nos parece pertinente indicarle al examinador que si un 
dctçrminado elemento, condición o circunstanda de la nueva creación ya hace 

te
 del estado de la tØcnica no quiere do decix, desde luego, que la invención 

a ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dlicho 
ci i*encionado Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que "hay que adveth1r 
que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la tØcnica 
exitente, en el senlido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos 
tØcncos que le perinitan crear nuevos procediinientos aplicables a la industrid’ 
(Ibidem, pÆginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro). 

Muy amabiemcnte invitamos al examinador a que lea los pÆrrafos antcriores del 
Tribunal dc Justicia del Acuerdo dc Cartagena, con el fin de que pueda entender 
que,1 una invención  se dcbe analizar dc acucrdo a la disposición de una serie de 
elernentos y función dentro del dispositivo que se desea proteger, en lugar de 
simplcmcnte cstabieccr que algo no es novedoso o que un dispositivo cstÆ 
cot puesto de cicmcntos que forman partc del estado del arte y que Østos dcben 
se r ’definidos en ci prcambulo dc una rcivindicación. 

Finmentc, silo que indica ci examinador en su concepto tØcnico fucsc cicrto, 
cntonccs ninguna invcnción podrIa llcgar a ser patentable porquc todos los 
c1erientos que componen un dispositivo, especificamente en el area de lit 

cletrónica, son conocidos, es  decir, un dispositivo de almacenamiento, un 
módulo de potencia, una serie de elementos electrónicos pasivoS o activos, 
meinorias y dcmÆs cicmcntos que cfectivamente deben ser conocidos por el 
exathinador como supuesto experto en ci tema. 

Ahra bicn, ci examinador establece que "La reit,indicadón 11 no es clara dado que 
ilenentos tales como an tran.forinador de energIa elIctrica del sector (descr)5tion folio 22, p4g. 
1 un ,nedidor industrial, estos elementospertenecen al sisteina de distribucidn de energia. La 
coliLitud se re re a una tajeta que puede ser uiiliada en un sisteina de ele’ctrico, lo cual no 
iinp(ica que ade,nÆs de reclamar la tajeta, se deba reclainar el sisteina donde se uiilia tal 
ta?jta. Esto no es lo’gico principalinente porque el sisterna elictrico conforinado por lmneas de 
tenso’n, tran4’or,nadoresj inedidores, no es una invención del solicitante". 
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So:re este particular, nos permitimos informar una vez mÆs que efectivamente la 
reivindicación 11 reclama un Sistema que estÆ compuesto por una serie de 
elementos flsicos o hardware como lo son un transformador de energia 
elØctrica (3), un medidor industrial (4), una conexión telefónica (5) y una tarjeta 
electróthca (6), lo cual es evidente y claro para una persona medlianamente 
verada en la materia quien reconocerla que un hardware corresponde a un 
elemento tangible y fIsico, que son los elementos que componen el sistema 
desLrito en la reivindicación 11. 

AdmÆs, es importante resaltar ci hecho que tanto ci transformador como ci 
medidor pueden ser utilizados en un sistema o un módulo de identificación de 
pØrdidas, toda vez que los transformadores y los medlidores no se encuentran 
1imidos ünicamente al area de la elØctrica o la electróntca de potencia, sino que 
por el contrario son utilizados en una pluralidad de elementos y no 
nec4sariarnente en la distribución de energia clØctrica. En este sentido, hacemos 
Ønfasis en que ci transformador definido en lit reivindicación 11 permite que la 
energIa elØctrica sea reducida a niveles manejabics por un sistema eiectrónico, no 
sólo un sistema elØctrico, por lo tanto dicho elemento puede formar parte de un 
móculo, ya que es parte fundamental y permite tomar la energia elØctrica que 
pro-,’ iene de la empresa distribuidora y va a ser ulilizada paxa la administración de 
esteservicio en una vivienda. 

Del ’ismo modo, consideramos importante indicarle y explicarle at examinador 
que no se desea proteger ci transformador como tat, ya que este es un elemento 
elØctrico que es ampliamente conocido en ci estado del arte, sino que se estÆ 
limitando ci aicance de lit invención a los sistemas elcctrónicos para la 
administración del servicio de energia elØctrica, en donde ci hardware del mop dulo 

� 
de iientificación de pØrdidas comprende un transformador, pero en 
mornento se desea proteger ci transformador como un elemento por separado, 
hecho que parece no ser entendido por ci examinador, inclusive despuØs de 
habØrselo explicado en diferentes oportunidades con las respuestas a las 
anteiiores acciones oficiales. 

Por el contrario, todo parece indicar que ci examinador estÆ empeæado en negar 
la sdlicitud sin ningi’in argumento vÆlido, sino que simplemente Øl "asume" que 
hay una serie de elementos que se estÆn reclarnando y lo quiere interpretar como 
que 1 objetivo del solicitante es proteger unos elementos que efectivamente son 
ampliamente conocidos en ci estado del arte, hecho que se le ha demostrado en 
vatia oportunidades y que cualquier persona medianamentc versada en lit 

materia entenderla, pero que ci examinador de patciltes no quiere reconocer. 

Adicona1mente, invitamos at examinador a leer en su totalidad las respuestas a 
las acciones oficiales presentadas ante esa Sup crmntcndencia con anterioridad at 
prese-ite oficio, con ci fin de demostrarle que efectivamente sus supuestas 
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"mevas" objeciones ya hablan sido aclaradas y por lo tanto, deberlan ser tenidas 
en I cuenta y no volver sobre el mismo tema emitiendo una acción ofidal 
objtando algo que ya habIa sido explicado por parte del solicitante y que ademÆs, 
son hechos que son fÆcilmente entendibles por una persona medianamente 
exprta en la materia, con algo de experiencia en elrea del an1isis de solicitudes 
de fatentes. 

En onsecuencia, nos permitimos informar que las reivindicaciones 1 a 15 son 
cla4s y concisas y los elementos descritos en dichas clÆusulas son entendibles por 
una persona medianamente versada en la materia, la cual puede ver las figuras 
presentadas con la solicitud y entenderÆ claramente cómo son las conexiones que 
se ¶rean entre todos los elementos que forman parte tanto de la tarjeta 
electrónica  como del sistema electrónico administrador del servicio de energia 

� e16crica. 

2. J Novedad 

El exan’jiiador establece en su concepto tØcnico No. 4520 que las 
reiviidicaciones 1 a 15 de la presente solicitud carecen de novedad a lit 1u2 del 
docikmento US 4700188 (Dl). 

En ste sentido, me permito decir que el artIculo 16 de la Decision 486 de lit 

Conisión de la Comunidad Andina establece que lainvención se considera como 
nue4 cuando no estÆ comprendida en el estado de la tØcnica. Si de acuerdo con 
el espIritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si 
estÆ comprendida en el estado de la tØcnica, dicha norma se estÆ reifriendo, 
natuaImente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los 
componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que 
ella, FODA ELLA, ha de estar contenida en el "conjunto de conodinientos existentes 
que son aplicables aiproceso industrial’ como define el estado de lit tØcaica el Tribunal 
de jisticia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de 
oci4re de 1989, publicada enjurisprudencia del Tribunal dejusticia del Acuerdo 
de C.rtagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pÆgina 60). 

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual 
para lesvirtuar el requisito de novedad de una invención serÆ necesario que lo 
reividdicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo 
revelado en un documento o anterioridad seæalada, conclusion a la que se ilega 
despiiØs de un anÆlisis exhaustivo mediante una comparación entre el capItulo 
reivi4dicatorio de la invención en estudlio y lit divulgación de la referencia Dl. 

que 
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raz4n ha dicho ci mencionado Tribunal: "hqy que advertir que toda creación es en cierta 
forna, producto del estado de la tØcnica existente, en e/ senlido de que el inventor 
ha e’e tener en cuenta un conjunto de conodmientos ticnicos que le permitan crear nuevos 
procedimienros aplicables a la industria" 1bidem, pÆginas 53 y 54 l 
subayado es nuestro). 

Porio tanto, como mInimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos: 

-Que la invención en estudio estØ contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA 
en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente 
en los documentos que se mencionan, si son varios. 

-Que la invención en estudlio puede partir de conociniientos conocidos, caso en 
ci ciia1 habrÆ que hacer la comparación no de lo conoddo smo de lo inØdito y 
novçdoso, teniendo que anali2arse ci valor agregado que aporta la invención Con 
sus puevas caracteristicas al campo tØcnico al cual pertenece lit invención en 
estuØio. 

[do lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese 
io para. desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seth forzoso que se 
rara que lit invención de mi mandante estØ comprendida en ci estado de la 
de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las 
reivindicaciones. 

En ste sentido, es desco del solicitante manifestar una vez ma’s que lit 

reiviithcación independiente 1 menciona caracteristicas que NO hablan sido 
menpionadas por ningün documento en ci estado del arte al momento de lit 

presntación de  la solicitud prioritaria, especfficamentc por ci documento Dl, 

Ader.Æs, ci documento Dl no divulga un módulo de potencia que recibe seæaies 
de ertrada del módulo de control con ci fin de abrir o cerrar ci circuito de energIa 
eiØctiica que ilega a la vivienda, donde la comunicación entre Østos es binaria y 
por cambios de estado, donde ci dispositivo de potencia Cs un relay o relevo 

estado de  sólido encendido que reconoce binarios y se excita por pulsos 

Athcina1mente, ci solicitante manifiesta que ci documento Dl falla en divulgar 
il 

una tixjeta que electrónica "en donde hi alimentadón de energia de hi tajeta se inida en ci 

circuitc? de protección de alimentación de energia (11), ci cual toma hi energia //evdndola a tin 
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meddor (111), en donde unfusible .tØrmico (112) se abre si sepresenta una sobrecorriente, unas 
bobi’ias de nÆcleo de aire (115) neufralian las inteiferencias poT radiofrecuencia que se induce 
por (a linea de energiaj unos condensadores (116) permiten eliminar iwidos sobre la lined’, 
sing que pot ci contrario, este documento especifica que "la aliinentadón de energia 
entr al medido 40 por medio de un cable 42 a travØs del drcuito de alimentación 45y aplicada 
a ui circuito de filtrado coinpuesto por dipositivos supresores de voltaje 453, una bobina de 
Cho’ue 457,y unfiltro de llnea 458. Elfilfro de Ilnea es de diseflo conventionalj los valores 
selecionadospara Ia bobina de choque, los sup resores de voltajey elfil/ro de linea son escogidos 
de 4anera que estos dispositivos puedan flifrar efeclivainente inteiferencias induddas en Ia 
linea’, lo cual para una persona medianamente versada en la materia es claro gue 
no es exactamente lo mismo, sino que la forma de alimentación de la tarjeta 
puede ser similar, tal como se presenta en la mayorIa de los instrumentos 
eiectxónicos,  hecho que es un esthndar para los dispositivos de este tipo, pero en 
ci caso de la presente invención es diferente al sistema de Dl porque cuenta con 
un fusible tØrmico que protege todo ci drcuito en caso que se presente una 
subida repentina de corriente, niientras que en la anterioridad se mencioria 
ünic.mente ci uso de un supresor de voltaje, pero que no es sensible a la 
temperatura como si lo es ci fusible tØrmico, hecho que es conocido para un 
tØcnko versado en la matena ymÆs para una persona con algo de experticia en ci 
can4o del anÆlisis de solicitudes de patente. 

Por lo tanto, existe pot lo menos una diferencia entre la presente invención y 
ci dcumento Dl y se basa en la existencia de una serie de elementos espec.Ificos, 
comb se indicó anteriormente, y que permiten que la tarjeta electrónica tenga 
mejras con relación a las existentes en ci ’estado de la tØcnica al momento de la 
presntación de la solicitud prioritaria, con lo cual se estarla cumpliendo ci 
reqi4sito de novedad tai y como estÆ delinido en ci ArtIculo 16 de la Decision 
486, ya que no se estÆ desvirtuando la NOVEDAD ABSOLUTA de la presente 
invención. 

En ete orden de ideas, la reivindicación independicnte 1 de la presente solicitud 
y poi lo tanto sus reivindicaciones dependientes, cumplen con ci reguisito de 
novdad establecido en la DecisiOn 486, puesto que ci documento 
men 1ionado pot ci examinador NO divulga las caracterIsticas de comprender un 
m6d4lo de control que a su vez contiene un niicrocontro]ador (151), un sensor 
infratrojo (152), un cristal (153) y un chip calendario (154), donde dicho módulo 
permite transmitir y recibir datos en formato RS-232 con ci PC remoto que 
geneiró la  ilamada a travØs de la red PSTN, un modulo de potencia que es un relay 
o rc1vo de estado sólido encendido que reconoce binarios y se excita por pulsos 
16gic9s, que se divulga a lo largo tanto del capItulo descriptivo como de las 
reivisdicacioncs de la solicitud en estudio y que rcprcsentan una ventaja 

ion de la solicitudnrioritana. como se mcncionó an’tenormente. 
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AsI las cosas, existen varias diferencias significativas entre la presente solicitud y 
ci estado del arte. AdemÆs, ci Manual Andino de Patentes establece que "Para 
detem,inar k novedad de la invencidn, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de 
k tØnica que contengan expilcitamente todas las caracteristicas tØcnicas esenciales de k 
inve,cion. El examen de novedad se efecta comparando elemento por elemento de 
la i$vencidn tal como estd definido por las reivindicàdones con los del estado de la tIcnica". 
(El subrayado es nuestro). 

iysiderables

efste sentido y siguiendo ci Manual Andino de Patentes, la presente solicitud 
comoseencuentra definida en las reivinclicaciones 1 a 15. tiene diferencias 

con ci estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como 
novdosa e mventiva, temendo en cuenta los argumentos anteriormente 
estabiecidos que demuestran la diferencia que existe entre lit presente invención 
deida en la reivindicación independiente 1 y ci documento Dl. 

11 

Sieno asI, es deseo del solicitante manifestar que un tØcnico meclianamente 
vers$do en la materia reconocerla claramente que existe por lo menos una 
diferencia entre ci estado del arte, especIficamente ci documento Dl y la presente 
inveición, con lo cual se dana cumplimiento al artIculo 16 dc la Decision 486  la 
invenciOn reciamada es novedosa. 

En r?sumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en ci 
punt 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, lit 

presnte solicitud cumpie cabalmente con los requisitos dc clanidad y novedad 
respcto a la *eta clectrOnica para la administración del servicio de energIa 
elØcttica expucsta en ci nuevo capItulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito 
comdidamente a ese despacho se sirva reconocer cstos requisitos y conceder ci 
pnivilºgio de patcnte de invención a la solicitud en estudio. 

DILIA MARIA F 
C.C. 41.654.88 
T.P. 20824 CSJ 

"I 
t a, 

)DRIGUEZ D ’4LEMAN 
de BA1-

4 
/ 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 05-20892 
CIaiflcación Internacional (IPC): G06F 17/00 
Conbepto TØcnico No. 2372 

Cono resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artIculo 48 
de 16 DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Folios: 5 a 29 como se radicO inicialmente 

Reivindicaciones: Folios: 30 a 40 como se radicO inicialmente 
Folios: 79 a 82 mod ificadas por el solicitante 
Folios: 94 a 98 memorial del 2010-02-09 

Dibu!os: Folios: 41 a 49 como se radicO inicialmente 

Rta. Del solicitante: Folios: 106 a 112 

2. qbjeto de la invención 

La presente solicitud se titula "SISTEMA ELECTRONICO ADMINISTRADOR DEL 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA", Folio NO 1. 

El oLjeto de la presente solicitud es una tarjeta para automatizar los procesos de 
comrcializaciOn de energIa utilizando los recursos existentes e implementado 
tecnclogia que permita administrar los procesos directamente desde la empresa 
comrcializadora, y permitiendo que el sistema identifique pØrdidas por fraudes o 
fallatØcnicas. 

De otra parte, el capitulo reivindicatorio modificado reclama: una tarjeta electrOnica 
. para I la administraciOn del servicio de energIa elØctrica, relacionada en las 

reivirdicaciones I a 8, y un sistema electrOnico administrador del servicio de 
eneria elØctrica, relacionado en las reivindicaciones 9 a 15. 

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificO en la IPC G06F 17/00 

3. Do la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 

En elOficlo No. 4741 se traslado una serie de objeciones en cuanto a la claridad y 
definiciOn de la materia reclamada. El solicitante no realizo ninguna modificaciOn al 
pliegp ni presento ningUn argumento razonable a favor de la claridad del pliego. 
Por lo anterior es procedente reafirmar todas las objeciones planteadas en el 
Oficic No. 4741, por cuanto el pliego reivindicatorio NO define la materia que se 
preteide proteger. 

De a uerdo a lo anterior se tiene: 
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- La reivindicaciôn 1 no define la materia caracteristica de la tarjeta electrónica, 
ino que presenta una serie de elementos sin demostrar como hacen parte de 

1113 supuesta invenciôn. 
- 4as reivindicaciones NO definen las caracteristicas tØcnicas estructurales de la 

materia reclamada, sino que se limitan a describir el uso individual que tienen 
ada componente de la tarjeta. 

- lementos tales como datos y comandos NO son caracterIsticas validas para 
cefinir una invención. 

- 11a reivindicaciOn 9 se refiere a la misma tarjeta reclamada en Ia 
reivindicaciônl. 

- Las reivindicación 10 a 15 estÆn definidas por medio de elementos propios del 
istema de distribuciOn de energIa elØctrica (transformador de energia 

E lØctrica, medidor industrial, red de energIa elØctrica), elementos ajenos a un 
sistema administrador del serviclo de energia elØctrica. 

- El supuesto hardware al que se refiere la reivindicaciôn 11, realmente 
corresponde a un mØtodo de comparaciôn de datos obtenidos por diferentes 
trjetas, Ia cual no corresponde a un elemento fisico como tal, sino a un uso o 
resultado que se obtienen de la implementaciôn de tarjetas electrónicas en un 
sistema de distribuciOn de energIa elØctrica. 

- La reivindicación 12 no es aceptable por cuanto define la tarjeta por media de 
aracterIsticas negativas, tal como que esta no incluye el módulo de potencia. 

- or ültimo, la reivindicaciôn 15 define los elementos mencionados en las 
reivindicaciones precedentes como opcionales. Esto no es lOgico, por cuanto si 
cØmponentes  como la tarjeta so opcionales, entonces cuales serian los 

Iementos que realmente conforman el sistema de administraciOn. 

Por los motivos anteriores, el pliego reivindicatorio calificado no cumple los 
requsitos de claridad exigidos en el artIculo 30 de la DecisiOn. 

4. Leterminaciôn del Estado de la TØcnica 

Coniderando que la fecha de presentaciOn de Ia solicitud de patente es el 7 de 
maro de 2005, se buscaron documentos del estado de la tØcnica relacionados, 
con fecha de publicaciOn anterior a esta. Se realizo busqueda de documentos 
releantes dentro del estado de la tØcnica, entendiendo coma estado de la tØcnica 
la dfiniciOn provista en el Art. 16 D 486, y las excepciones fijadas en el Art. 17 de 
la mima. 

Se econtrO como anterioridades los documentos relacionados a continuaciOn que 
afecthn la patentabilidad del objeto de la presente solicitud 

N° Documento TItulo Fecha de 
publicación 

ELECTRIC POWER MEASUREMENT 

DI US4700188 SYSTEM AND HALL EFFECT BASED 1987-10-13 ELECTRIC POWER METER FOR USE 
THEREIN  

5. InÆIisis de patentabilidad (artIculo 14 D486) 

En ciLmpiimiento del Art. 14 D486 se procedio a evaluar los requisitos de novedad, 
nivell inventivo y aplicabilidad industrial, con el fin de establecer la patentabilidad 
de Ia invenciOn reivindicada de la solicitud en estudio. 

5.1. Novedad (artIculo 16 D486) 



Al 
ha 
an 
elE 
flu 

sar de que se han realizado at menos tres traslados, la sociedad solicitante no 
resentado una definiciôn clara de Ia materia que se pretende proteger. Por Jo 
nor, el requisito de novedad se evaluó por la simple comparaciOn entre los 
entos que comprende la tadeta electrônica y los documentos citados en el 
eral4. 

Cabe aclarar que elementos tales como datos e instrucciones asi como 
indicaciones de uso, NO se tomaron en cuenta en el presente examen toda vez 
que ibstos elementos no corresponden a caracterIsticas tØcnicas. 

Las reivindicaciones I a 8 se refieren a una tarjeta electrónica para la 
adrninistración del servicio de energIa elØctnca caractenzada porque comprende 
cincà môdulos: 

- I..n mOdulo de protecciones que comprende un circuito de protección de 
limentaciOn y un circuito de protecciôn de Imnea telefOnica. 

- n módulo de alimentación de energia 
- n mOdulo de comunicaciones que acopla la tarjeta a la linea telefónica. 
- n módulo de control que comprende un microcontrolador, un sensor infrarrojo, 

un cristal y un chip calendario. 
- Un módulo de potencia que recibe seæales de entrada del módulo de control, 

cnformado por un relee o relevo de estado sôlido. 

La 6nterioridad Dl se refiere a un sistema remoto para medir el consumo de 
pote1icia suministrada a travØs de una red de distribuciôn. En estÆ se presenta un 
sistema para detectar robos de energIa que consiste en asociar medidores a cada 
carga, y medios para totalizar el total de la potencia consumida por cada carga en 
un determinado intervalo de tiempo, medios para transmitir estos valores, un 
meddor maestro ubicado en la lmnea de distribución y medios para medir la 
potehcia total consumida de un determinado nUmero de cargas. La identificación 
de los robos de energIa se realiza comparando las medidas tomadas por el 
totalizador con la medida realizada a cada usuarlo (cot. 3 Ilnea 63 a col. 4 linea 
31). Este sistema comprende los siguientes elementos comunes a la presente 
soIictud: 

- On mOdulo de protecciones que comprende: 

a Un circuito de protecciôn de alimentación compuesto por un transformador 
4 

1
cuya salida esta conectada a varistores 453, y a una bobina de choque 457 

y a un filtro de lInea 458 convencional (eliminación de ruidos en Ia Imnea). 

b Un circuito de protección de Imnea telefOnica, que comprende 
trnsformadores de aislamiento 67, 68 conectados en el mOdulo de 
cpmunicaciones 60 que protegen el modem 63 de posibles sobretensiones que 
piedan ser acopladas por medio de la Ilnea telefOnica. 

- Una fuente de voltaje DC 90 que contiene circuiteria convencional y bien 
cônocida para  la rectificaciOn y el filtrado (col. 9, lIneas 7 a 10). 

- Un mOdulo de comunicaciones 60, que incluye un MODEM 63, con un 
transmisor 61 y un receptor 62 y buffers de comunicaciôn 65 y 66, lo que 
prmite una comunicaciôn bi-direccional. 

- U n mOdulo de control que comprende un micro-procesador que puede estar 
cQnectado a un reloj (col. 12, Ilneas I a 6), un computador 50 y un sensor de 
ccrriente 43. 

- Ui mOdulo de potencia acoplado a la Ilnea de potencia AC conformado por un 
circuito interruptor 41 controlado por el computador 50 (cot. 8 llneas 30 a 34). 



En dpnde la alimentación de energia entra al medidor 40 por medio de un cable 42 
a travØs del circuito de alimentación 45 y aplicada a un circuito de filtrado 
comuesto por dispositivos supresores de voltaje 453, una bobina de Choque 457 
y un filtro de lmnea 458. El filtro de linea es de diseæo convencional y los valores 
seleccionados para Ia bobina de choque, los supresores de voltaje y el filtro de 
lmnea son escogidos de manera que estos dispositivos puedan filtrar efectivamente 
intererencias inducidas en la linea (col. 8 Ilneas 30 a 64). 

Las reivindicaciones 9 a 15 pretenden reclamar un sistema administrador del 
serviio de energia elØctrica, pero realmente se refieren a la misma tarjeta de las 
reivirdicaciones I a 8, por lo cual Ia novedad de tales reivindicaciones tambiØn se 
ye aectada por el documento Dl. 

En cpnclusiôn al hacer  la comparación elementa par elemento entre lo solicitado y 
el estado de la tØcnica, se encuentra que las caracteristicas esenciales del objeto 
de e4ta solicitud son idØnticas a Ia comprendido en el documento Dl, razón par la 
cual ila solicitud no cumple COfl Ia requisitos de novedad establecidos en el articulo 
16 de la Decision. 

� 
6. Fespuesta a los argumentos del solicitante: 

1. Claridad de la solicitud 

En primer lugar, el solicitante se reafirma en todos los argumentos presentados en 
la rełuesta al Oficio No. 12411 el 09 de Febrero de 2010. 

Lo presentado por el solicitante fue objetado por la Oficina tal coma aparece 
consgnado en el Oficio No. 4741. Objeciones que no fueron tomadas en cuenta 
por 01 solicitante toda vez que se reafirma en reclamar elementos fuera de la 
materia soportada. Este es el caso de los elementos del sistema de distribuciôn de 
enerIa elØctrica que el solicitante insiste en reclamar como parte de un sistema 
electrónico de administraciOn de energia. 

El solicitante afirma "Una invenciOn que sea novedosa parte de elementos que son 
ampIamente conocidos en el estado del arte’ y presenta como ejemplo Ia primera 
cÆmàra digital. 

La observaci6n del solicitante es correcta, sin embargo a es acorde a las 
obje4iones presentadas. El solicitante pretende desviar la discusiOn afirmando que 
a Ocina restringe las invenciones a solamente aquellas que estÆn conformadas 
par elementos no conocidos en el estado del arte, lo cual es completamente 
errOreo. 

En primer lugar, la Oficina ha afirmado en repetidas ocasiones que una invenciOn 
debe definirse par los elementos que la componen y las relaciones funcionales a 
de etructura que existen entre tales componentes. Coma se puede ver en ningün 
momenta se ha restringido a que los camponentes sean nuevos, 5mb que la 
novedad radica en Ia forma como estÆn relacianados tales companentes. 

En segundo lugar, como es bien sabido la estructura de una reivindicación tiene 
dos 1artes, un preÆmbulo donde se indica la materia que hace parte del estado de 
la tØcnica sobre la cual no se pretende protecciOn, y una parte caracterIstica 
dondp se indican las caracteristicas tØcnicas esenciales que definen la invenciOn. 
La O,icina abjeto Ia claridad de la solicitud porque en las reivindicaciones se estÆn 
reclaniando elementos ampliamente canacidos como el mOdulo de protecciones a 



fl 

la Iimentaciôn DC, los cuales simplemente aparecen enumerados como 
terIsticas de la solicitud 

La sIicitud NO puede pretender protecciôn sobre estos elementos, puesto que Ia 
prothcción se otorga es disposicion que se le da a estos elementos dentro de la 
estrictura de la tarjeta, disposiciôn que no aparece en la solicitud. No es lógico 
pretender reclamar un dispositivo electrOnico sin ni siquiera indicar como estÆn 
con�ctados sus componentes, mÆs aün cuando esos comronentes son comunes 
a tcdos los dispositivos electrónicos (fuente de alimentaciôn, môdulo de 
protcciones, etc.). 

De acuerdo a lo anterior cabe aclarar al solicitante que: 

i) los conceptos emitidos por el la Oficina, al contrario de lo argumentado por el 
sclicitante, han sido acorde a lo establecido en la legislaciôn vigente y a Ia 
dictado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Dado que la 
solicitud en ningün momento ha reclamado una disposición de elementos, sino 
que pretende definir el objeto reclamado por la simple enumeración de 
ccmponentes, to cual radica en una falta de claridad del pliego. 

ii) La Oficina nunca ha indicado que un elemento electrónico tenga que estar 
d�finido por medio de componentes no conocidos en el estado del arte. Esto 
ckrtamente serla ilOgico, sin embargo la reivindicaciOn si debe definir como se 
conectan los componentes especialmente aquellos que son ampliamente 
ccnocidos en el estado del arte, ya que como se dijo antes no se puede 
pretender proteger un dispositivo electrónico simplemente porque comprende 
ura fuente de alimentaciOn y un módulo de protecciones, cuando estos 
elementos son comunes a todos los dispositivos electrónicos. 

Si el solicitante tiene claro que la protección se otorga en base a la disposición de 
elementos que define la invenciôn, ,Por quØ no se presento tal disposición?. Para 
la Oficina es claro que el solicitante dio mÆs importancia al uso de la tarjeta que a 
la disposjcjón fisica de estÆ, de manera que no se entiende en base a que se 
puedan presentar unos argumentos razonables a favor de la claridad del pliego 
reivihdicatorio. 

En c.ianto al sistema reclamado en la reivindicaciOn 11 el solicitante senala que 
estÆ 1 compuesto por una serie de elementos fisicos o hardware lo cual 
corrsponde a un elemento tangible. 

La Oficina ha indicado que el hardware de identificación de perdidas que pretende 
el solicitante reclamar, realmente se trata de un sistema convencional de 
distribución de energIa elØctrica. No es claro como un transformador de 
distriución (3), un medidor industrial (4), la red de energia elØctrica (7), la Ilnea 
tele$nica (9), y demÆs, puedan ser hardware de un sistema electrOnico. La tarjeta 
eIectónica pueda ser usada en un sistema elØctrico como el mostrado arriba, lo 
cual no implica que el solicitante pueda reclamar el sistema, mÆs aün cuando ni 
siquióra  la tarjeta ha sido definida correctamente. 

En rE’IaciOn al transformador y el medidor, el solicitante seæala que estos "no se 
encuentran ilmitados Unicamente al area de la elØctrica a la electrOnica de 
pote4cia, s/no que por el contrarlo son ut/I/zados en una pluraildad de elementos y 
no nQcesariamente en la distribuciOn de energIa elØctrica". Adicionalmente senala: 
"el trnsforrnador definido en la reivindicaciOn 11 permite que la energia elØctrica 
sea ieducida a niveles manejables por un sistema electrOnico, no solo un sistema 
elØcthco, por /o tanto dicho elemento puede formarparte de un mOdulo". 



Si ben es cierto que los transformadores y los medidores de energia se pueden 
utiIiar en una pluralidad de elementos, la presente discusiOn esta limitada a los 

eleHentos 
relacionados en la solicitud. Esta se refiere a un transformador (3) de 

energIa elØctrica del sector (descripciOn folio 22 pÆg. 18), un medidor industrial (4), 
una red de energIa elØctrica (7), elementos especificados en la misma descripción 
yen los  dibujos como componentes de una red elØctrica de distribución de energIa 
el6c1rica. Asi que es ilogico pensar que estos elementos hagan parte de un 
hardware electrOnico, en primer lugar porque no son elementos de carÆcter 
electrónico y en segundo lugar porque estos dispositivos pertenecen al sistema de 
distrbuciôn de energia no a un sistema de administración que el solicitante dice 
habr inventado. 

En 

moti 

,lación at transformador (3) de la reivindicación 11, no es cierto que sea 
ido para reducir la tensiOn a un nivel adecuado al sistema electrOnico, porque 
uy claro que el verdadero objeto de este transformador es transformar el 
e para ser Ilevado a los usuarios residenciales. Es bien conocido que los 
s de voltaje en un sistema electrônico, son mucho menores a los niveles de 
e residenciales o industriales, lo cual implica que la alimentaciOn de la tarjeta 
Onica sea Ilevada a travØs de un transformador diferente at transformador (3), 
o por el cual este ültimo no puede hacer parte del supuesto hardware del 
ilo de identificaciOn de pØrdidas. 

Cono se puede ver, ninguno de los argumentos presentados por el solicitante 
solvØntan ni desmienten las objeciones presentadas por la Oficina, al contrario se 
pue4le observar que los argumentos presentados simplemente ratifican las 
obsrvaciones realizadas, no solo en el presente concepto sino en todas las 
comunicaciones anteriores. 

De tcuerdo a los argumentos anteriores, el Despacho considera que el capitulo 
reivipdicatorio no cumple con Ia establecido en el artIculo 30 de la Decision 486. 

�3.2. Novedad 

Al rspecto el solicitante manifiesta que para desvirtuar la novedad serla forzoso 
que "Se demostrara que ía !nvención de ml mandante estØ comprendida en el 
estado de ía tØcnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con ía materia reclamada 
en las nuevas reivindicaciones". Por Ia cual argumenta tambiØn que: "Ia 
reivjidicaciOn independiente I menciona caracteristicas que NO hablan sido 
metcionadas por ningün documento en el estado del arte al momento de la 
preentaciOn de Ia solicitud prioritaria, especificamente por el documento DI, 
como lo es el hecho de un mOdulo de control que comprende un microcontrolador 
(15), un sensor infrarrojo (152), un cristal (153) y tin chip calendano (154), donde 
dicho mOdulo permite transmitir y recibir datos en form ato RS-232 con el PC 
remoto que genero la ilamada a travØs de Ia red PS TN’. 

En primer lugar, el solicitante oMdo anotar en el formato que utiliza como 
resuesta, cuales son las nuevas reivindicaciones. Puesto que como respuesta al 
Oficio No. 4741, no se presentaron modificaciones al pliego reivindicatorio. Por Ia 
cuaI Ia discusiOn se centrarÆ en el ültimo capitulo presentado el cual estÆ 
con, ignado en los folios 94 a 98. 

De tra parte, se le indica al solicitante una vez mÆs que la novedad de la solicitud 
debe demostrarse por media de caracterIsticas tØcnicas, tales como la forma de 
conxiôn de los diferentes mOdulos y de los elementos que conforman cada 
mOdulo (cuando esto implique una contribución al estado del arte). NO basta con 



lonar elementos, ya que las verdaderas caracteristicas tØcnicas estÆn en 
se acoplan tales elementos. 

Reviados los argumentos, se encuentra que el solicitante es contradictorio ya que 
por un lado presenta un ejemplo de una cÆmara digital y afirma "la disposiciOn de 
estos elementos en Ia cÆmara y el hecho de poder incorporarlos en un dispositivo 
de fotografla Os Jo quo hacen quo todo el dispositivo como tal sea novedoso", y por 
otro lado afirma que la novedad de la invenciôn estÆ en un microcontrolador, un 
sensor, un cristal y un chip, elementos comprendidos en el módulo de control. 

Cual es la estructura, disposición o conexiôn de estos elementos?, no es posible 
reclanar Ia novedad sobre un listado de elementos, porque tal como afirma el 
mismo solicitante es la disposiciOn de estos elementos lo que le da la novedad al 
dispsitivo. 

En r�laciôn con  la presencia de los elementos en la anterioridad, la Oficina seæalo 
que el sistema Para medir el consumo de potencia que ensena Dl comprende un 
môdilo de control compuesto por un micro-procesador que puede estar conectado 
a un reloj (col. 12, lIneas I a 6), un computador 50 y un sensor de corriente 43. Lo 
cual claramente corresponde al mismo módulo quo enumera el solicitante en las 
reivirdicaciones. 

lgualnente senala el solicitante que el documento Dl "no divulga un mOdulo do 
potencia quo recibo seæales do entrada dol mOdulo do control con el fin de abrir o 
cerrr ol circuito do energIa elØctrica quo Ilega a ía vivienda, donde ía 

u comnicaciOn do Østos es binaria y por cambios do estado, donde el dispositivo do 
potencia es un relay o rolovo do estado sOildo quo roconoce binarios y so excita 
por j.uIsos lOgicos" 

En pimer lugar, la anterioridad Dl si contempla un môdulo de potencia acoplado a 
la linea de potencia AC, tal como se ha indicado no solo en el presente examen 
sino itambi6n en comunicaciones anteriores. Donde tal mOdulo esta conformado 
porn circuito interruptor 41 controlado por el computador 50 (col. 8 lineas 30 a 
34). Es muy claro Para una persona versada en el area que un circuito interruptor 
controlado por un computador, necesariamente debe ser un relevo de estado 
sÆlido, toda vez que la serial enviada por el computador es una serial discreta, es 
deciri, una serial binaria. 

AdiconaI a lo anterior, cabe preguntarse si la novedad de la presente solicitud es 
una arjeta electrónica Para la administraciôn del servicio de energia elØctrica, o 
un niôdulo  de potencia, dado que este môdulo no estÆ relacionado ni estructural ni 
funcionaImente con ninguno de los otros componentes de la tarjeta. 

El s?Iicitante argumenta quo "la forma de allmontaciOn do ía tarjeta puede ser 
similar, tal como so presonta on Ia mayorIa do los instrumontos oiectrónicos, 
hecIo quo es un estÆndar para los dispositivos do oste tipo, pero en el caso do ía 
presente invonciOn es diferente al sistema do Dl porque cuenta con un fusible 
tØrmco quo protege todo el circuito en caso quo so presente una subida repentina 
do corrionto, mientras quo en ía anterioridad so monciona Unicamente 01 uso do un 
supresor do voItajo". 

Tal omo menciona el solicitante, por lo general la alimentaciOn de todo dispositivo 
elecrOnico se realiza por medio de un circuito de protecciones. La anterioridad DI 
presnta una disposición donde la  alimentaciôn de energIa entra al medidor 40 por 
medo de un cable 42 a travØs del circuito de alimentación 45 y aplicada a un 
circuito de filtrado compuesto por dispositivos supresores de voltaje 453, una 



bobi 11 pa de Choque 457 y un filtro de llnea 458. El solicitante manifiesta que la 
diferncia radica en la falta de un dispositivo sensible a la temperatura, sin 
embrgo la anterioridad presenta una bobina de choque, la cual como es conocido 
en el estado del arte, es un dispositivo termo-magnetico que se activa al paso de 
sabre corrientes. 

Como se puede apreciar, tanto los elementos que menciona Ia reivindicaciOn asi 
como la forma de alimentaciôn de la tarjeta electrônica, son iguales a la materia 
que presenta la anterioridad Dl, de manera que esta anterioridad efectivamente 
comDrende los mismos elementos reclamados en la solicitud. 

No obstante, no es claro como se puede sustentar la novedad de una tarjeta 
elecrônica diseæada como solución en el problema que existe en el control de Ia 
mediciOn y flujo de consumo de energia elØctrica, en base a un fusible tØrmico. 
Cuai objeto tiene la implementación de un fusible tØrmico en  la administraciôn de 
enegIa?. Si bien es cierto que todo dispositivo electrônico necesita de 
protcciones, la novedad de Ia invención debe estar en la forma como se conectan 
los p,ôdulos entre si, no simplemente en los elementos que comprenden los 
mOduIos. 

S De àcuerdo a lo expuesto arriba, la anterioridad Dl comprende los mismos 
elementos reclamados en la solicitud, de manera que la materia reclamada NO 
reprsenta ninguna ventaja sobre 10 que existe en el estado del arte, mÆs aUn 
cuarido la novedad se esta reclamando sobre una serie de componentes que 
enutnera el solicitante y no por medlo de la disposición en la que se configuran 
tales elementos, es decir, la enumeraciOn de elementos NO reemplaza las 
carcteristicas tØcnicas que deben definir el aparato electrônico reclamado. 

A psar de los argumentos presentados por el solicitante, se ha demostrado que la 
solicitud no presenta ninguna caracterIstica diferente con el estado del arte, por Ic 
cual la Oficina considera que la materia reclamada NO es novedosa ni inventiva, 
de manera que no cumple con lo establecido en el articulo 16 de Ia Decision 486. 

7. Conclusion: 

En vista de los motivos anteriores y de las objeciones planteadas en los numerales 
3 y, el objeto de la solicitud NO cumple con lo establecido en los artIculos 30, 14 

� y l de la DecisiOn. 

En çonsecuencia y por todo Ia expuesto anteriormente, se recomienda Negar las 
reivndicaciones: I a 15 (folios:4.. a 98 ). 

BootÆ, D.C., 

PTO TECNICO No. 2372 EXAMINADOR TECNICO 
Codigo No. 202082 


