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ADMINISTRACION, MEDICION Y CONTROL, 

BIDIRECCIONAL E INALAMBRI CO DEL CONSUMO 
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Fecha de solicitud : 26 de diciembre de 2005 

1. Yo, Emilia FERRERO, obranda como apoderado del solicitante 

en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 8166 

notificado por fijación en lista del 20 de jun10 de 2008. 

Mediante el memorial radicado el 10 de septiembre de 2008 

solicitØ un plaza de 30 dias para atender el oficia No. 8166. 

2. Mediante el oficio nümero 8166 se puso en conocimiento del 

solicitante el informe del examen de fondo que contiene las 

NIT 860.041.367-3 
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observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud 

de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente: 

2.1 En forma resumida afirma su Despacho que la memoria 

descriptiva no aporta sustento suficiente para el capitulo 

reivindicator–o, y que el capitulo reivindicatorio estÆ definido 

en tØrminos del resultado a obtener, y no permite establecer cual 

es la contribución tØcnica al arte del arte. 

De otra parte, afirma que la reivindicaciÆn independiente se 

refiere a caracteristicas de uso de aparatos conocidos. 

2.2 Modificación a una solicitud en trÆmite: 

Con el objeto de atender las anteriores observaciones y de 

conformidad con lo establecido en el artIculo 34 de la Decisiôn 

486, que permute al solicitante en cualquier momento del trdmite 

efectuar modificaciones sin ampliar el objeto de la invenciÆn 

inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capitulo 

reivind–catorio, que comprende 7 reivindicaciones. Las 

modificaciones realizadas fueron las siguientes: 

2.2.1 Con respecto a la claridad de la solicitud. 

Inicialmente, la reivindicaciOn independiente 1 fue replanteada 

para incluir en la parte caracterizante de la rnisma los medios 

por los cuales se implementa el sistema de mediciOn y de control 

del consumo de energIa elØctrica. Asi mismo se incluyô en la 

definiciOn de los medios algunas caracteristicas adicionales 

como el tipo de medidor y los componentes que conforman los 

medios concentradores y retransmisores. 
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Asi mismo, quedó alil definido cómo se conectan las unidades del 

sistema (par ejemplo, mediante una arquitectura cableada) y el 

modo en que lo hacen (par ejemplo, en forma directa y 

bidireccianal) Estas caracteristicas fueron adicionadas a la 

reivind–cación siguienda la sugerencia del Seæor Examinador can 

respecta a la necesidad de caracterizar el sistema mediante la 

forma en que estÆn conectados los elementos del misma. 

De esta forma, la nueva clÆusula 1 hace referenda 

exciusivamente a las partes, companentes, relaciones 

funcionales, ubicación y confarmación del sistema reivindicado. 

Par lo tanto, respetuosamente solicitamos al Seæor Examinador 

, efectuar un nuevo estudio de patentabilidad de la presente 

invención teniendo en cuenta todos los elementos tØcnicos de la 

misma, es decir, los elementos que la componen y la forma coma 

los mismos se encuentran interconectados. 

A este respecto y siguiendo con la nueva clÆusula 1, me permito 

poner de presente que tal como esta redactada, la materia a 

proteger define un dispositivo a escala urbana compuesto por 

sensores, visualizadores, transmisores y elementos de control, 

todos estos, elementos tangibles, debidamente interconectados 

entre Si. 

Asi entonces, no existe fundamento alguno para considerar la 

presente Invención coma un plan económico comercial a como un 

sistema de presentación de información, por cuanto estas no  son 

el objeto de la misma y màs especialmente porque la invencidn no 

cae dentro de la definición que a estas creaciones les ha dada 

la Doctrina y la jurisprudencia de la Comunidad Andina para 

considerarlas coma no invenciones. En efecto, el hecho de que se 

hable de un praveedor a de un consumidor no implica per se que 
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nos encontramos frente a un plan econÆmIco-comercial, de la 

misma manera que el hecho de que el sistema, compuesto pot 

elementas tangibles, estØ diseflado para proveer informaciôn, no 

implica que se trata de una simple forma de presentar 

información. Estos conceptos, tienen un significado muy preciso 

que rebasa este simple silogismo. 

De otra parte, se eliminó de la reivindicación 1 asi coma de las 

clÆusulas dependientes las caracterIsticas que no fueron 

consideradas de tipo tØcnico por el Examinador, y las que en 

lugar de limitar el alcance de protección de las modalidades 

preferidas se extendian a los usos coma tal del dispositivo, 

, como par ejemplo el uso para presentar cierto tipo información. 

Asi entonces, se eliminaron par completo las cldusulas 

anteriormente numeradas 3, 5, 7 y 11. El resto de clÆusulas 

dependientes tambiØn fueron modificadas para eliminar de ellas 

la materia que no aportaba caracterIsticas tØcnicas y par el 

contrario le restaban claridad y concision a dicho pliego. 

De otto lado, en el nuevo pliego reivindicatorio se evitO 

definir el sistema par la informaciOn que adquiere, presenta y 

manipula - 

Respecto de la presunta falta de sustento descriptivo de las 

reivindicaciones, atentamente solicito se tenga en cuenta que en 

la memoria descriptiva estÆ contenida la informaciOn suficiente 

para que una persona con conocimiento media en el arte pueda poner 

en prâctica la materia para la cual se pretende protecciOn; 

informaciOn que de hecho se utilizO coma manual y gula esencial 

para la implementaciOn de este sistema piloto de mediciOn y 

control en la ciudad Peruana de Cotabambas. Especificamente el 

proyecto piloto denominado MultiMedi (AdministraciOn Eficiente de 
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la Energia) desarrollado por PryTech-Key Zoom en coordinación con 

Luz del Sur. La ub–cación geogrÆfica del photo fue Jirón 

Cotabambas 345 - Lima - Perd. 

Las unidades de mediciôn inteligente fueron instaladas en las 

actuales cajas metâlicas paralelamente a los medidores 

electromecânicos. Para la prueba se escogieron 16 suministros 

monof.sicos mâs uno tritÆsico. 

En total, se utilizaron 19 unidades de mediciOn inteligente que 

sirvieron para medir los consumos de 16 clientes monofdsicos, un 

trifÆsico y para balance de energIa. Para los registros del 

, cliente trifÆsico asi como tamb–Øn para el totalizador se 

utilizaron 2 unidades de medición inteligente monofÆsicos en 

conexión Aaron. 

Adicionalmente, para efectos de demostrar la suficiencia en el 

sustento por parte de la descripción, atentamente solicito se 

sirva tener en cuenta las figuras 1 a 4 donde se resumen todos 

los elementos que debe comprender el sistema para solucionar el 

problema planteado, y en especial la figura 4 donde se presenta 

un diagrama de la interconexión. 

AsI mismo, en nuestra opinion una persona versada en la materia 

podrIa sin lugar a dudas implementar las soluciOn propuesta por 

mi Representada con las instrucciones divulgadas en la memoria 

descriptiva, pues en efecto los componentes del sistema son 

relativamente conocidos en el area tØcnica, y lo que le otorga 

novedad y altura inventiva a la presente invenciOn es el 

conjunto de unidades, su funciOn y la forma en que estas se 

relacionan. 
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AsI las cosas, puede concluirse que las reivindicaciones 1 a 7 

se encuentran adecuadamente sustentadas en la memoria 

descriptiva y por lo tanta cumplen con los requisitas del 

articulo 28 de la Decision 486. En efecto, respetuosamente 

ponemos de presente al Despacho que el sustento descriptivo, en 

los tØrminas que ha sido entendido par el Manual Andino de 

Patentes no se refiere al cardcter patentable a no de la 

invenciOn coma al hecho que sea posible para el Examinador 

determinar el alcance de la protecciOn solicitada y compararla 

misma frente al estado del arte. 

El nuevo pliego satisface este requerimiento en los tŒrminos del 

to 

Manual Andino de Patentes y en consecuencia, debe tenerse por 

superada esta objeciOn y procederse al estudia de fonda del 

mismo. 

3. No cumpliinionto do los reguisitos de patentabilidad 

3.1 Excepciones de patentabilidad 

A este respecto su Despacha manifiesta: 

un producto para que revista forma tangible se debe 

describir y reivindicar de forma que se sepa coma se ejecuta a 

� fabrica el producto pero no de que forma se usa a se puede usar, 

uno a mds componentes del mismo, total a parcialmente" 

Frente a esta objeciOn nos permitimos respetuosamente disentir 

par las siguientes razones: 

El Manual Andino de Patentes seæala con respecto a la materia 

patentable lo siguiente: 
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"la primera clase bÆsica –ncluye substaricias y composiciones asI 

coma entidades fisicas tales coma articulos, mÆquinas, 

mecanismos, sistemas, sistemas de aparatas que cooperan entre Si 

coma combinación de aparatos, etc." 

Par lo tanto, teniendo en cuenta el tipa de productos 

patentables que indica el mencionado Manual, es clara qiie la 

forma tangible de los mismos no solo puede estar dada par la 

descripcidn sobre la forma en que se ejecutan a fabrican sine 

par los elementos que las componen y/o par la forma en que 

dichos elementos cooperan entre sI (interconexión) 

En efecta, es clara que tratÆndose de un sistema compuesta par 

varias aparatas o elementos, su forma tangible no esta 

determinada par la forma de ejecución del sistema o de 

fabricaciOn del mismo sino par la enumeración de sus elementos y 

de la forma coma las mismos cooperan entre Si. 

Justamente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

dnica autoridad competente para interpretar las normas cpie 

conforman el ardenamiento jurIdica comunitario, se ha expresado 

al respecto de la definición de invenciOn de producta, 

estableciendo que son susceptibles de ser patentables aquellos  �

productos que comprenden "todas las variedades de entidades 

estructurales hechas por el ser humana( ... ) puede referirse 

principalmente a cosas, substancias, y inedios de trabajo".1 

Luego, las productos para los cuales se pretende pratecciOn 

est.Æn sin lugar a dudas ajustados a la categorIa patentable de 

1 InterpretaciOri Prejudicial en el proceso 197-IP2007. Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 
nOmero 1612 de abril 24 de 2008. 
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producto par cuanto se caracterizan par tener unos MEDIOS de 

trabajo, sean estos para adguirir los datos de energia 

consuinida, visualizar los datos de consuino. . -, concentrarlos y 

retransmitirlos, recibirlos y procesarlos, o para medir el total 

de energia que ingrese a deterniinadas areas o sectores, entre 

otros. 

Teniendo entonces en cuenta lo anterior, la objeción a este 

respecto tambiØn se debe tener par superada. 

4. Reivindicaciones relativas a un uso 0 un segundo uso 

Ese Despacho afirma que lo solicitado por la preserite invención, 

. simplemente, hace uso de aparatos convencionales; es decir, lo 

solicitado hace uso de medics tØcnicos para presentar iriformación 

no tØcnica. 

A este respecto, respetuasamente ponemos de presente que no es 

posible estar de acuerdo con tal afirmaciôn pues tal y camo lo 

hemos demastrado anteriormente la presente invención no consiste 

solo en la enutneraciÆn de los elernentos del sistema sina tambiØn 

en la forma cOma los mismos estÆn interconectados y adicionalmente 

porque con independencia de la –nformaciOn que el sistema 

transmita la que se reivindica es un sistema caracterizado par 

medio tØcnicos. 

Adicionalmente, tampoca es posible estar de acuerdo con el 

Despacha a este respecto parque el articula 21 de la Decision 486, 

que dicho sea de paso consagra una excepciOn de patentabilidad y 

que por ende debe ser aplicada de manera restrictiva, no hace 

referenda a los segundos usos de cualquier producto del sistema a 

del sistema mismo sino solo de aquellos productos o sistemas que 

se encuentren ya patentados. 
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En el presente caso, no se demostró que la invención reivindicada 

en el pliego reivindicatorio, reiteramos que entendida la misma 

como un todo, se encuentra patentada a que en algün momenta tue 

objeto de una patente, por lo que no puede aplicarse de ninguna 

manera la excepciÆn de patentabilidad del articulo 21 a la 

presente invencidn, so pena de viciar de nulidad la decision por 

error de derecho. 

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho 

que la sola afirmaciOn de que la presente invenciOn se refiere al 

usa de elementos convencionales no puede ser causal para objetar 

. su patentabilidad, por cuanto, en este sentido se ha manifestado 

reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad And.ina2, 

quien ha sentenciado que ese hecho per se no demuestra ni la falta 

de novedad ni la falta de nivel inventivo. Lo anterior, por cuanco 

a pesar de que los medios usados (conocimientos y objetos) en la 

invenciOn puedan ser conocidos, la novedad y el nivel inventivo 

pueden estar dados par la aplicación de dichos medios los cuales 

constituyen la base para desarrollar un nuevo producto que no 

solamente no era conocido con anterioridad sino que no resultaba 

ni obvio ni evidente frente al estado de la tØcnica, como es el 

caso de la presente invenciOn. 

. Es importante seæalar que la interpretaciOn judicial que dio pie a 

dicha manifestaciOn resulta aplicable al presente caso, porcpie si 

bien se refiere al uso de medios conocidos tratÆndose del estudia 

de novedad y nivel inventivo de la invenciOn, la misma demuestra 

que la discusiOn sabre el usa a no de elementos convencianales per 

se en la invenciOn reivindicada no es una excepciOn de 

2 Ver, Proceso N° 21-IP--2000. Interpretacióri Prejudicial de 27 de octubre de 2000. 
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patentabilidad sino un elemento a tener en cuenta al momento de 

estudiar de fondo la patentabilidad de la invención. 

En efecto, si el tema del uso de los elementos conocidos en una 

invenc–ón configurara per se una excepciÆn de patentabilidad el 

mismo no hubiera sido nunca tratado al momenta de la evaluac–On 

de la novedad o del nivel inventivo de la invención, por cuanto 

una vez demostrada la excepción de patentabilidad no tendria 

sentido alguno continuar el anâlisis de patentabilidad de la 

misma. Concluir lo contrarlo, serfa tanto coma requerir que se 

determinara si algo es obvio a evidente a partir de lo conocido 

habiendo ya concluido que la materia comparada es idØntica. Par 

S 
lo tanto, como nadie haria un estudio de nivel inventivo a 

sabiendas de que lo solicitado no es novedoso, el Tribunal no 

trataria el tema del usa de medics conocidos al momenta de 

estudiar la novedad de la invenciôn si dicho USC constituyera 

per se una excepción de patentabilidad. 

En todo caso, si bien dicho estudio de patentabilidad no se ha 

efectuado en el presente caso, respetuasamente reiteramos que la 

materja acÆ reivindicada no se refiere al simtle USC de 

elementos convencionales, toda vez que en la presente invención, 

el sistema estd limitado par las caracteristicas tØcnicas 

descritas, es decir por un conjunto de elementos y por la forma 

. en que los mismos cooperan entre sI, las cuales no han sido 

reveladas o sugeridas en au totalidad en alguna anterioridad. 

Por las anteriores razones, consideramos que las excepciones de 

patentabilidad indicadas par el Seæor Examinador no resultan de 

recibo en el presente caso. Par el contrar–o, consideramos que 

con los argumentos anteriores queda claro que sabre la presente 

invenciÆn Si puede efectuarse el examen de patentabilidad, cuya 
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solicitud y pago de la tasa correspondiente, fueron oportunamente 

acreditados en el expediente. 

S. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas 

par su Despacho sobre la presente solicitud de patente, 

atentamente solicito que se continue su tramitación. 

6. Finalmente, atentamente le solicitamos a ese Despacho que al 

mornento dar respuesta a la presente comunicación se pronuncie 

sabre todos y cada uno de los puntos juridicos y tØcnicos aqui 

mencionados. 

7. Anexos: 

� Nuevo pliego reivindicatorio con 7 reivindicaciones. 

� Formularlo para modificaciones 

Recibo par concepto de modificaciones en solicitud pendiente 

Bogota, 

Seæora Jefe, 

EMILIO FERRERO 

T.P.A. No. 31.929 

COLO-13807-841-001-4 

AMG\ANG\ID-136760\WPC13 807 

No. M-2008-136760\ANG 
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SUPE1lN1ENDENCiA 

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 

0 SOLICITUD DE 

El Correccion de Error Material X Modificacion a una solicitud 
Nombre: KEY ZOOM TECHNOLOGIES DE 

COLOMBIA LTDA. 
2 Sociedad constitu Ida 

y 

existente bajo las leyes de 

SOLICITANTE Colombia. IDENTIFICACION 

Dirección: Transversal 26, No. 122-33, 
El El Apto. 501, C.C. NIT 

Bogota, 
C.E. El Otro El Colombia 

Domicilio: Bogota, NCimero:  

Colombia 

TelØfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 
E-mail: clientestamyp.com 

IDENTIFICACION 0 Nombre: Emilio FERRERO 

Dirección: Carrera 4 No. 72-35 C.C. II NIT D 
REPRESENTANTE TelØfono: 3473611 Fax: 21792 11 E El t El C.. ro 
0 APODERADO . 

E-mail: cavelicaveIier.com 
Nümero: 438.019 TP 31.929 

0 NUmero de expediente: 05.129.980 

0 Descripción de la corrección o modificación solicitada: 
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones con elfin de superar las 

Objeciones hechas por Su Despacho a esta solicitud 
y 

pido respetuosamerite que el examen de 

patentabiRdad sea real izado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas 

0 Comprobante de pago No. 08-81,465 Fecha: 14 de octubre de 2008 

0 Anexos 

LON Comprobante de pago de la tasa por $103,000, por concepto de modificaciones. 

UPoderes, si fuere el caso 

El Documento que acredita la existencia 
y 

representaciOn legal de las partes, cuando sean 
personas juridicas. 

0 NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA: ................ 

C.C. 438.019 de Usaquen T.P.A. 31.929 

AMG 



REIVINDICACIONES 

1. Un sistema de mediciôn y control del consumo de energia 

elØctrica en tiempo real, a nivel de consumidor final, 

caracterizado porque comprende los siguientes medios 

cornunicados entre si en forma automâtica, directa y 

bidireccional: 

a) Unos medios medidores de consume de energia 

elØctrica, localizados fuera de la vivienda 

seleccionados entre el grupo que consiste en: 

medidores electrôniccs inteligentes bÆsicos, 

monofØsicos, bifâsicos o tr–fâsicos, que cuentan 

con un module de corte-reconexiOn, mOdulo de 

ccmunicacicnes y reloj incorporado; estando dichos 

medics medidores conectados en forma permanente, 

alÆmbricamente mediante una arquitectura cableada 

o inalÆmbricamente a: 

b) un medjo visualizador, ubicado dentro de la 

vivienda. 

c) Unos medics concentradores y retransmisores, de la 

informaciOn recibida de todos los medics medidores 

de consume, conectados simultÆneamente a los medics 

medidores a) y de visualizaci6n b) , estando dichos 

medics compuestos de una fuente de alimentaciOn, un 

procesador central, memorias, puertos de 

entrada/salida, uno para comunicaciOn con la unidad 

central, ademds de un puerto local; en donde los 

medios medidores se encuentran en comunicaciOn 

simultanea con los medios para visualizar consumo y 

con los medics de retransmisiOn de informaciOn a la 

unidad central. 

d) Medics receptores y procesadores de informaciOn, 

del consumo de energia elØctrica, enviada por los 

medics de concentraciOn de informaciOn; y 

e) Medics para medir el total de energIa que ingrese 

a determinadas areas o sectores, 

2. El sistema de la reivindicaciOn 1 en donde la 

comunicaciOn entre los distintos medios se ileva a cabo 

mediante mOdulos de radiofrecuencia id onda portadora 

(PLC) 

3. El sistema de la reivirtdicaci6n 1 en donde el 

visualizador comunica periOdicamente una seæal recibida 

del medic medidor, de los medics de recepciOn y 

procesamiento, 0 de la unidad central. 

4. El sistema de la reivindicaciOn 2, en donde el 

visualizador cuenta adicionalmente con un medic de 

impres iOn incorporado. 



5. El sistema de cualquiera de la reivindicaciones 2 y 3 
en donde ci visualizador comprende adicionalmente 
dispositivos de sonido y ôpticos. 

6. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4 
en donde el visualizador comprende adicionalmente un 
medio que permita establecer una comunicación activada 
por un usuario. 

7. El sistema de la reivindicacidn 1 en donde los medics 
de retransmisión pueden opcionalmente indicar mediante 
seæaies su posición geogrÆfica. 

AMG\AMG\ID-133610\WPC13807 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 05-129.980 
Clasificación Internacional (IPC): G06F 17/60 
Concepto TØcnico No. 200 

Patente de InvenciOn I-XI Patente de Modelo de Utilidad 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) Cap. I Cap, II Fx1 
No. Sol. Internacional PCT I2003/002.508 
Fecha de PresentaciOn Internacional. 2003 - VI - 26 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de la 

� Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados: 

1.1 Descripciôn: Folios: 8 a _16_ como se radicó inicialmente 
Folios a 

1.2Reivindicaciones: Folios 46  a 48 memorial del 2005-12-26 
Folios 83 a 84 memorial del 2008-10-23 

1.3 Dibujos: Folios 20  a _23_ como se radicO inicialmente 
Folios a 

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 64 no se presentaron oposiciones por parte 
de terceros. 

1.5 Respuesta del Solicitante: Folios: j1_ a �81-

2. Modificaciones no aceptadas (articulo 34 D.486) 

No se acepta el Ultimo pliego de reivindicaciones modificado por las siguientes razones: 

a. En la nueva reivindicación 1, aparte a) se agregó una etapa de un mØtodo que consiste 
en seleccionar un componente de un grupo que Se enumera a continuaciOn, junto con la 
enumeración de unos môdulos y seæalar que existe una conexiOn "permanente 
alàmbricamente mediante una arciuitectura cableada (de la que no se hace ninguna 
mØnciOn en la descripciOn) o inalÆmbricamente a", lo cual, va mÆs aIIÆ de lo permitido por 
el citado articulo porque en la descripciOn no se divulga un mØtodo para fabricar ni el 
sistema de medición y control ni menos aCm "los medios medidores". 

b. Las reivindicaciones 4 a 7 van mÆs aIIÆ de lo permitido por el mencionado articulo 34 
porque no tienen sustento descriptivo toda vez que en ese aparte no se divulga ninguna 
de las caracterIsticas agregadas en dichas reivindicaciones, por ejemplo, ni en las figuras 
y ni en la descripciôn se encontrô que, "el visualizador cuenta adicionalmente con un 
medio de impresión incorporado", como se reivindica en la 4. 

Desde el punto de vista formal, la nueva reivindicaciOn 1 se redactO en tØrminos del 
resultado a obtener por uso de medios tOcnicos, se mezcla una etapa de un mØtodo con 
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un producto, lo que no es permisible porque serla tratar de definir una cosa por otra y, que 
no se permite. 

Las nuevas reivindicaciones 2 a 7 no tienen enlace logico con la independiente porque no 
aclaran o delimitan una caracterIstica tŁcnica incluida en aquella, de la estructura o de 
alguna supuesta funciôn entre los componentes de la misma, sino que se desvIan al uso 
de un tipo de seæal o a la consecuencia del uso de la seæal, como sucede en las 
reivindicaciones 2, 3 y 7. 

Por las razones precedentes NO se acepta el Ultimo pliego y, consecuentemente, las 
objeciones trasladadas en el ültimo oficio quedan vigentes en su totalidad. 

3. Objeto de la invención 

Acorde a la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un sistema de 
administraciOn, medición y control del consumo de energia elØctrica. 

De otra par, el pliego reivindica: un sistema de administraciôn, medición y control del 

10 consumo de energia elOctrica, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11. 

SegUn la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/60; 151:00 

4. De Ia solicitud de Patente 

4.1 Descripción (articulo 28 D. 486) 

Aunque la descripciÆn calificada sigue el esquema convencional de presentación, su 
contenido NO permite identificar una forma de ejecuciOn clara y completa de la mejora 
considerada patentable porque ella se limita a enumerar algunos componentes junto con 
su uso o efectos(s) del mismo para procesar informaciôn o seæales, pero no la forma de 
ejecutar o fabricar el "sistema de medición y control del consumo de energia elØctrica’, 
quo se pretende proteger. 

Como se conoce bien en el campo de la propiedad industrial, la descripciOn debe 
, suministrar información suficiente tal que esta le permita a un tØcnico de nivel medio 

evaluar y ejecutar (fabricar) la invención, requisitos que se ubican en el piano tecnológico 
y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invención y, de otro lado, verificar si con los 
medios mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara, de forma reproducible. 

Es preciso que el interesado tenga en cuenta que, de un lado, estÆ obligado a divulgar la 
invenciOn pues de lo contrario la patente podrØ ser denegada; la obligaciôn Se considerarÆ 
cumplida, cuando la descripción contenga todas las indicaciones, que necesita la persona 
de nivel tØcnico medio, para ejecutar la invenciôn, en especial, aquellas indicaciones que 
no estØn comprendidas en el estado de la tØcnica. 

Do otro lado, la simple presencia de una "descripciôn detailada de la invención" NO basta 
para cumplir el requisito legal porque, lo que se exige es, en cierta medida, la "receta" 
para construir o fabricar el producto que se desea amparar, lo que debe presentarse 
acorde a lo que estipu Ian los incisos a) hasta f) del citado articulo 28 de la DecisiÆn 486 

Por todas las razones previamente relacionadas, la información de la descripción 
calificada no cumple las disposiciones del articulo 28. 

4.2 Reivindicaciones (articulo 30 0 486) 

La reivindicaciOn 1 y sus dependientes se redactô en tØrminos del resultado a obtener; son 



indefinidas porque no define la materia que se desea proteger y no permiten establecer 
cual es la contribución tØcnica al arte del solicitante; ademÆs, no es clara porque de un 
lado, en ella solo se enumeran unos elementos convencionales tales como los "medios 
para medir el consumo de energIa", los "medios para visualizar", los "medios de 
retransmisión de información", etc. y sin determinar ninguna relaciôn funcional entre ellos 
y, de otro lado, menciona unos usos, por ejemplo, "comunicación directa, automÆtica... 
consumidar" y/o ubicaciones, por ejemplo, "ubicados dentro de la vivienda", nada de lo 
cual es una caracteristica tØcnica que sea patentable. 

Las reivindicaciones 2 a 11 no tienen enlace logico con la independiente porque no 
aclaran o delimitan una caracteristica tØcnica sino que se desvIan al uso y/o a la 
presentación de información de carâcter económico comercial, lo cual, no se permite. 

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las 
disposiciones del articulo 30. 

5. Unidad do invonción (artIculo 25 D 486) 

Para efectos de este examen se considera que el pliego calificado se dirige a un ünico 
objeto, por 10 que cumple el requisito establecido. 

6. No es una invención (artIculo 15 D 486 literales d y 17 

6.1 Del estudio de la solicitud, salta a la vista que las reivindicaciones 2 a 11 se redactaron 
en tØrminos de un plan económico comercial coma son entre otros, "...comunica... montos 
adeudados... separando los consumos... cifras equivalentes del  anterior", 
comunicar al consumidor... cargos que aplkiuen", etc. par tal motivo esas reivindicaciones 
afectan las disposiciones del inciso d). 

6.2 El pliego se redactó en tØrminos de exhibiciôn de información coma se aprecia en: 1. 
Un sistema... medios para visualizar datos medidos. . . ", "2 el sistema... visualizador que 
comunica su consumo en kwh..,", "3. El sistema... utilizado para comunicar. . . ", etc. 

Por los motivos anteriores, las reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del 
inciso f) del citado artIculo 15. 

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artIculos 14 y 21 D 486) 

71 Requisitos de patentabilidad (artIculo 14 0 486) 

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableciÔ 
que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido 0 bien por las 
caracteristicas de estructura o bien par las caracteristicas de funciôn entre los 
camponentes de una estructura. 

A la Iuz de lo precedente resulta evidente, de una parte, que la reivindicación 1 y sus 
dependientes de "sistema de administraciÆn, mediciOn y control del consumo de energia 
elØctrica" o de producto, NO reviste forma tangible porque ellas se redactaron en 
tØrminos del resultado a obtener mediante el uso de medios tØcnicos por procesamiento 
de seæales (informaciôn). 

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que 
revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa coma se 
ejecuta o fabrica el producto pero no de quØ forma se usa o se puede usar, uno o mÆs 
componentes del mismo, total o parcialmente. 
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Por otra parte, las reivindicaciones no se definieron por medio de caracteristicas de 
estructura o de función entre los componentes de una estructura sino que incluyen 
mezclas de caracteristicas no permitidas, como se evidencia de su redacciOn, ejemplos: 

"1. un sistema... en tiempo real... consumidor final... medios medidores... seleccionados 
med ios de retransmisiôn para med ii.., medios para medir el total... 

"2. un sistema... medios Dara visualizar... aue comunica. 

"3. un sistema... el visualizador es utilizado para comunicar..."; y asI con todas las 
reivindicaciones restantes de "sistema". 

De Jo anterior es evidente que Ia parte no subrayada son caracteristicas estructurales, y la 
subrayada, caracteristicas de USO o consecuencias del mismo. 

Por los motivos precedentes, las reivindicaciones del pliego calificado no cumplen las 
disposiciones del artIculo 14. 

7.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artIculo 21 D 486) 

Del estudio de la solicitud queda claro que, Jo reivindicado simplemente hace uso de 
aparatos ampliamente conocidos en el arte, por lo que se denominan convencionales o, 
de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso de alguno(s) elemento(s) de un 
sistema informÆtico para administraciôn del suministro de energIa, que incluye "medios 
para medir el consumo de energIa", "medios para visualizar datos del consumo medido", 
"medios de retransmisiOn de informaciôn", "medios de recepción y procesamiento de 
informaciôn", etc. y porque tal como se presentaron hacen una relaciôn de procesamiento 
de información (datos), Ilevada a cabo mediante el uso de dichos medios tOcnicos; motivos 
por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artIculo 21 de la 
Decision 486. 

8. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

a) Al iniclo del memorial se identifica el apoderado, quien hace menciOn al oficio No 8.166 
. pUesto en conocimiento del solicitante; en el subnumeral 2.2 declara que modifica su 

solicitud en virtud del artIculo 34 con un nuevo pliego, como respuesta a las objeciones 
planteadas en el mencionado oficio, el cual, se calificó aria, donde se explican los 
motivos por los que no se pudo aceptar. 

b) Con relaciOn a las afirmaciones del subnumeral 2.2.1 de la respuesta, no queda claro 
P01 quien nos quiere tomar el mandatario porque, de un lado, supuestamente incluir en las 
reivindicaciones, "los medios por los cuales se implementa el sistema" y asegurar que 
"guedO definido como se conectan las unidades del sistema", es que se siguiO alguna 
sugerencia nuestra en el oficio trasladado, afirmaciôn alejada de la realidad. 

Haber agregado en la reivindicaciOn 1 que: ". . . comunicados entre si en forma automÆtica, 
directa y bidireccional. . . ", o "mediante una arquitectura cableada", NO significa en forma 
alguna que Se haya determinado una relaciOn de estructura o de función entre los 
componentes que se enumeran del sistema de administración, mediciOn y control del 
consumo de energia, puesto que ellos conducen a una realización no tangible y lo que se 
exige es la definiciOn de un objeto tangible mediante las caracteristicas correspondientes. 

Es importante precisar que, agregar la selecciOn de un elemento a usar o enumerar los 
elementos de un componente como, por ejemplo, los de b) (compuestos de una fuente de 
alimentaciOn, un procesador, etc.) en c) no es definir Pa relación de estructura o funciOn de 
los componentes del prod ucto que se pretende proteger, sino son solo una enumeraciOn 
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de elementos y/o componentes, sin ninguna relaciªn ni de estructura ni de función. 

Lo que se pretende proteger, a partir de la forma en que se redactô la reivindicaciOn 
independiente del Cjltimo pliego, no tiene absolutamente ninguna importancia porque nada 
de eso se ajusta a las objeciones trasladadas y son solo afirmaciones sin ningün sustento 
en hechos ciertos. 

Las alusiones al plan económico comercial y la exhibiciOn de informaciOn no se relacionan 
a las reivindicaciones del nuevo pliego sino al calificado en el oficio, que por las 
modificaciones que exceden las disposiciones del articulo 34, continUan vigentes; Si no se 
hubiese presentado el exceso en las ültimas reivindicaciones, parcialmente se habrian 
superado esas objeciones con la supresiÆn de las respectivas reivindicaciones. 

De otro lado, suponer que con solo asegurar: . . en la memoria descriptiva... pueda poner 
en pràctica  la materia...", se cumplen los requisitos del articulo 28, nos parece un 
desatino completo. 

La oficina, en el acto informado, claramente seæalO que la informaciOn de ese aparte debe 

is 

ser suficiente para permitirle a un tØcnico de nivel medio evaluar y ejecutar (fabricar), es 
decir, lo que se exige es, en cierta medida, la "receta" para construir o fabricar el 
producto que se desea amparar, por ello afirmar que: "... poner en prÆctica o utilizar 
como manual o gula esencial para la implementaciôn... persona versada en la materia 
podria sin lugar a dudas implementar la solución propuesta.. ", carece de algün 
fundamento cierto y son solo aseveraciones sesgadas tendientes a desviar la objeciôn 
planteada en el acto trasladado, que es la insuficiencia descriptiva. 

Por ültimo, las conclusiones del memorialista respecto a la descripción y el Ultimo pliego 
son respetables pero no se sustentan en hechos ciertos por lo antes expuesto y en 
consecuencia, de ningün modo puede aceptarse que superen las objeciones informadas. 

c) En el numeral 3 de la respuesta el representante declara disentir del contenido del 
pÆrrafo 3 del subpunto 6.1 del traslado, lo que es respetable pero no constituye ninguna 
razOn fundamentada en hechos ciertos que controviertan la posiciOn de la oficina. 

. En el mencionado numeral de la respuesta el intermediario alega que, ’al respecto el 
Manual Andino... sistema de aparatos que cooperan entre si como 
combinaciOn ... entidades estructurales hechas por el ser humano... cosas, substancias y 
medios de trabajo. . . ", lo que son solo aseveraciones tendenciosas, sesgadas y mentirosas 
con las que se trata de crear confusion en quienes no tengan experiencia en la materia. 

Para desvirtuar esas aseveraciones, es suficiente puntualizar que acorde a la norma, el 
procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina estableciO que un producto debe 
revestir una forma tangible y ser definido o bien por las caracteristicas de estructura o bien 
por las caracterIsticas de funciOn entre los componentes de una estructura y, las 
reivindicaciones de procedimiento (mØtodo) deben definirlo mediante una secuencia de 
etapas (pasos) que conduzcan a la fabricaciOn de un producto. 

Adicionalmente, los alegatos se desvirtüan fÆcilmente con lo siguiente: 

i. El subnumeral 4.4.1 del Manual Andino aclara lo que se puede entender por producto, 
pero no la forma en que el producto se debe definir para que revista forma tangible, como 
de forma tendenciosa y mentirosa pretende hacer ver el memorialista. 

La reivindicación I (cualquiera que se tome) enumera unos elementos convencionales 
como los "medios para medir el consumo de energIa", los "medios para visualizar", los 
"medios de retransmisiOn de informaciôn" o "medios medidores", "un medio visualizador", 
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etc. sin definir, "la forma en que dichos elementos cooperan entre si", que el mandatario 
pretende asimilar con solo mencionar unas interconexiones, pero no aclara ,cuàles son?, 
,dónde se describen y donde se definen?. Ademàs, alguien con conocimientos en el tema 

no harla tales aseveraciones porque en el campo electrónico existen formas muy claras 
para determinar la interrelación de estructura o funciOn entre los componentes de un 
producto, por ello, tan solo indicar que es bidireccional, de RF, "arquitectura" cableada, 
por infrarrojos, o cualquier otro medio NO significa, de ningCin modo, haber determinado 
en una enumeraciOn de elementos, la relaciOn de estructura o de funciôn entre ellos como 
con este simple silogismo, falsamente, se pretende hacer creer. 

ii. La interpretación prejudicial fue transcrita parcialmente en el memorial de respuesta, 
probablemente, con el objeto de crear confusion y tratar de hacer ver que alli tambiOn se 
aclara o determina como debe ser definido un producto para que revista forma tangible, 
pero en la citada interpretación prejudicial, (ver pàrrafo 4 de la pÆgina 6 de ese acto) se 
afirma: 

"En consecuencia, las invenciones... cosas, substancias y medios de trabajo (en 
particular para aparatos y dispositivos)....., lo resaltado fue convenientemente omitido 
por el memorialista en la respuesta, para tratar de hacer ver una interpretación personal 
como una determinaciOn de lo que se debe hacer en las reivindicaciones para que un 
producto revista forma tangible. 

Asimismo, en la respuesta se alega: "los productos ,cuales? para los que se pretende 
protección... patentable de producto medios de trabajo sean estos para adquirir los 
datos... entre otros", lo que es una simple interpretaciOn personal sin ningUn tipo de 
sustento cierto. 

Una persona con algün conocimiento en la materia no se atreveria a hacer semejantes 
afirmaciones porque, de un lado, sabe que la esencia de las reivindicaciones consiste en 
definir la invenciOn, con lo cual, se fija la extension de la patente y se hace posible 
delimitarla respecto del estado de la tØcnica, ademâs, una reivindicaciOn independiente 
debe definir la invenciOn mediante caracteristicas tŁcnicas. 

Asimismo, es prÆctica corriente subdividir las reivindicaciones en dos partes, preÆmbulo y 
. parte caracterizante; la primera contiene el conjunto de caracteristicas de la invención 

cuya combinaciOn se conoce, por decirlo asI, es el "genero" al que pertenece la invenciOn. 

La segunda parte (caracterizante) debe mencionar la(s) caracterIstica(s) propia(s) de la 
invenciOn (creadas por el inventor) que la distinguen del estado de la tØcnica, por decirlo 
as!, es la "especie" de la invención. 

De otro lado, sabe que, usar "medios de trabajo pars adquirir datos... visualizar los 
datos... concentrarlos y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...", NO son 
caracteristicas tØcnicas que sirvan de base para la patentabilidad del supuesto producto 
debido a que dichas caracteristicas no son tOcnicas ni de estructura ni de función sino la 
relaciôn del uso de medios tØcnicos convencionales para procesar informaciOn, que amen 
de afectar las disposiciones del articulo 21 puesto que, simplemente, refieren el usc de 
medios tØcnicos (de trabajo) para procesamiento de datos, información a seæal, tambiØn 
afecta las disposiciones del artIculo 15 incisos d) y f), excluidos de patentabilidad por lo 
relacionado arriba en 6. 

AUn mÆs, quienes tienen mmnimos conocimientos en la materia saben que, "utilizar medios 
de trabajo para adquirir datos... visualizar los datos... concentrarlos y 
retransmitirlos, recibirlos y procesarlos...... funcionalmente, equivale al mero 
procesamiento de información porque los datos, la informaciOn o una seæal no son mÆs 
que portadores de material descriptive no funcional, el cual, por si solo no puede proveer 
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aplicación(es) prÆctica(s) para la manufactura de un producto (el sistema de 
administraciôn, medición y control de servicios püblicos). 

Consecuentemente, sin la intervenciOn de un aparato de procesamiento (procesador) el 
sistema de administración, medición y control de servicios püblicos yio los datos no 
representan ni una funciOn ni mucho menos algo tangible, porque no se puede producir o 
man ufacturar nada a partir de ello(s). 

iii. Respetuosamente, nos parece que el representante para su respuesta, deberla haber 
tenido en cuenta la jurisprudencia dictada por el Tribunal Andino de Justicia, en el proceso 
36-IP-98 antes cftado, aparte vi. "examen de fondo de la solicitud de patente", donde se 
establece: 

"el trÆmite de concesiôn de patentes es la via procedimental prevista por el ordenamiento 
jurIdico para garantizar la tutela del interØs general, evitando que se otorguen privilegios 
sobre materia que pertenezcan al dominio püblico o que simplemente no cumplan con las 
exiqencias establecidas por la norma comunitaria; pero tambiØn ( ... ) la 
Administración en cumplimiento de las atribuciones y procedimientos legalmente 
establecidos, debe velar por el interØs general, sin desconocer los derechos e intereses 
legItimos de los particulares que soliciten una patente". (Subrayado y resaltados fuera de 
texto). 

De esa jurisprudencia queda claro que, el examinador como miembro de la Administraciôn 
tiene unas atribuciones y debe seguir el procedimiento lecialmente establecidos, para 
cumplir y hacer cumplir ía norma, los cuales, no podemos ni vamos a delegar en cualquier 
otra persona para que falle un case a nuestro cargo. 

Puesto que la oficina es quien acorde a las facultades conferidas y a los procedimientos 
leqalmente establecidos, la que determina los requisitos y la forma de presentar tanto la 
descripción como las reivindicaciones; resulta inaceptable que con base en opiniones 
personales, sustentadas en una interpretaciOn tendenciosa, sesgada y mentirosa de Ic 
que dice un aparte del Manual y parte de un parrafo de una interpretación prejudicial del 
Tribunal Andino, se trate de hacer ver que las reivindicaciones cumplen las disposiciones 
del articulo 14, sin explicación real de sustento. 

10 d) Con referencia a los alegatos del numeral 4 de la respuesta, en primer lugar, por Ic ya 
expuesto en lo precedente las reivindicaciones no cumplen las disposiciones de los 
artIculos 14, 30, 15 d) yf) y, contrario a lo que asevera el mandatario nose caracteriza por 
’medios tØcnicos". 

En segundo lugar se alega que, ".. el artIculo 21... productos sistemas que se encuentren 
ya patentados", que son solo afirmaciones intrascendentes porque no presentan el 
debido sustento ni explica per quØ se deberia entender asi; es evidente que una simple 
opinion o deseo no es fundamento que controvierta esa objeciOn. 

En la respuesta se alega que, "... el use de elementos convencionales no puede ser 
causal para objetar su patentabilidad... reiteradamente el Tribunal de justicia... ese 
hecho per se no demuestra falta de novedad... dados por la aplicación de dichos 
medios... como es el caso de la presente invenciOn". 

Para desvirtuaresos alegatos, de un lado, en el citado proceso 21-IP-2000 el Tribunal NO 
interpretó el artIculo 16 de ía Decision 344, come se trata de hacer deer, sino que 
interpretó los articulos 1, 6 parrafo b) y 7 pØrrafos c) y d), luego las aseveraciones que Se 
hacen no son ciertas, ya que, en ningün lugar de ese documento se seæala que la 
novedad y el nivel inventivo, "... pueden estar dados por la aplicación de dichos medios... 
desarrollar un nuevo producto...". 
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AUn mÆs, to relativo a la novedad y el nivel inventivo se sate del Æmbito del contenido del 
oficio porque et examinador en ningUn momento considerô necesario pronunciarse acerca 
de esos requisitos en el oficlo trasladado, debido a que et contenido de la solicitud no tiene 
elementos patentables. Se puede agregar que, la solicitud es PCT capituto II, por lo que 
en los folios 32 a 41 obran el reporte de bCisqueda, que inctuye 9 documentos y la opinion 
escrita acerca de la patentabilidad, tuego el que se haya decidido no mencionar 
documentos en et trastado no significa que ellos no existan, y que por ello la solicitud 
cumpta los requisitos tan solo por asi asegurarlo en un escrito. 

En cambio, cabe resaltar que de acuerdo a la jurisprudencia dictada, el tŁcnico medio que 
realice et examen, debe partir del conocimiento que Ol tiene del estado de la tOcnica para 
determinar si COfl esos conocimientos habria podido producirse ta invenciOn o no; en otras 
patabras, NO es reguisito indispensable que un segundo uso, ni cualquier otro requisito 
de patentabilidad, sea objetado con documentos sino, al contrario, justamente los 
conocimientos y experiencias del examinador son et punto de partida para esa catificaciOn. 

AdemÆs, NO se trata de,". .en et presente caso.... entendida la misma como un todo... 
viciar de nutidad la decisiÆn por error de derecho", sino que un producto para que revista 

. una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta 
o fabrica el producto y no de otra forma puesto que no se puede aceptar como sustento 
de patentabilidad el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redacciOn 
de un documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, debido a que se 
distorsiona el aporte real al estado de la tØcnica, se attera la proporciÆn que debe existir 
entre lo divutgado y la protecciOn solicitada y, no se cumplen exigencias taxativas de la 
ley. 

Quienes tienen experiencia en la materia saben que, un "sistema" o producto como tal, es 
independiente de cOmo se usa, es decir, dicho producto no se puede restringir por la 
manera de uso pensada (deseada) que se le de al mismo o a parte(s) de Łt; por ejempto, 
una memoria es independiente del gØnero de datos que se almacenen en ella, una 
pantatta es independiente del gØnero de informaciOn que se despliegue en la misma, un 
sistema de administración, mediciOn y control... es independiente del gOnero de datos 
(informaciOn) y/o la forma en que procese esa informaciOn, los "medios medidores" son 
independientes de la ubicación que se les de, et "medio visualizador" es independiente de 
la IocatizaciOn que se le otorgue o de la informaciOn que despliegue, etc. para administrar 
servicios pUblicos, porque las caracteristicas que el mandatario seæala como distintivas no 
son tOcnicas ni de estructura ni de funciôn que sirvan para distinguir un "sistema" de 
administraciOn, medición y control, de la forma como se reivindica aqui. 

Se puede agregar, que los mismos alegatos del interesado nos otorgan la razOn porque en 
la respuesta se afirma que, ’es importante seæalar... si bien se refiere at uso de medios 
conocidos... etementos convencionales... no es una excepciOn de patentabilidad sino un 
elemento a tener en cuenta at momento de estudiar de fondo....., es decir, reconoce que 
es el uso de componentes convencionales y, obviamente, el oficlo es el examen de fondo 
lugar donde tuvimos en cuenta ese elemento para presentar nuestra objeciOn. 

En conclusion, si la AdministraciOn aceptase los ategatos de la memorialista como vâlidos, 
se Ilegarla a que un sistema de administraciOn, medición y control, como el solicitado aqul, 
serla patentable con solo pretextar lo arguido en la respuesta, ademªs, no dariamos 
cumplimiento a tas atribuciones establecidas y se permitirla que, solapadamente se 
otorgasen derechos a materias, taxativamente, excluidas por la ley mÆs aCm, cuando et 
objeto de la solicitud, como et mismo representante to declara en su respuesta, consiste 
en usar "medios de trabajo para adquirir datos.. visualizar los datos... concentrarlos 
y retransmitirlos, recibirlos y procesarlos. . . ", que por tas razones ya expticadas arriba 
NO son caracteristicas tØcnicas que sirvan de base para su patentabilidad, y porque 
afectan tas disposiciones del articulo 15 d) y f), exctuidos de patentamiento. 
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8. Conclusion: 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, junto con el contenido del oficio No 8,166 se concluye 
que, la solicitud no cumple las disposiciones de los artIculos 14, 15 d)yf), 21,28 y 30 por 
las razones expuestas arriba y, los alegatos y correcciones allegados no subsanan en 
forma alguna, las objeciones planteadas en el acto. 

En consecuencia y por todo 10 expuesto anteriormente, se recomienda Negar las 
reivindicaciones: I a �11 (folios: 46a _48_) 

Bogota, D.C., 23, 01, 2009 
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