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1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, mayor de edad, domiciliada en

Bogota, D.C., identificada con la Cédula de ciudadania N°
35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el
asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 14425 notificado
por fijacién en lista del 11 de Diciembre de 2009. Mediante memorial
radicado el 8 de Marzo de 2010 solicité un plazo de treinta (30) dias
para dar respuesta a este oficio.

2, Mediante el Oficio No. 14425 se puso en conocimiento del
solicitante el informe del examen de fonde gue contiene las
observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho enuncia:

¢ “Se suglere al solicitante incluir entre paréntesis ( ) los
nimeros de referencia de cada uno de los elementos gue hacen
parte de la invencién de acuerdo con la numeracidén empleada en
los dibujos (figuras 1 a 7), con el fin de hacer mas facil vy
sencilla la comprensién de la materia objeto reivindicada.
Adicionalmente eliminar y no incluir términos imprecisos como
"al menos", "por lo menos", "alrededor" etc”.

e “El capitule reivindicatorio posee un numeroc innecesario de
reivindicaciones independientes (Reiv. 1 yl4) definiendo el
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mismo objeto. Se sugiere al solicitante presentar una uUnica
reivindicacién independiente con su respectivo grupo de
reivindicaciones dependientes”.

e “No se aceptan dentro de las reivindicaciones ventajas,
resultados o efectos a alcanzar, por lo tanto, se sugiere al
solicitante eliminar la siguiente expresién: "para permitirle a
las burbujas de gas en la carcasa moverse alejandose de la rueda
cuando la carcasa estd llena con liquido”. Esta expresidén no
serd tenida en cuenta dentro del examen de patentabilidad”.

e “Se sugiere al solicitante incluir dentro de la reivindicacidn
independiente las caracteristicas mencionadas en las
reivindicaciones 2 y 3 definiendo mejor dichas caracteristicas,
con el objetivo de resaltar la novedad de la solicitud con el
estado de la técnica”.

¢ De otro lado, su Despacho afirma que el pliego reivindicatorio
no muestra en forma clara lo nuevo que se pretende aportar a la
técnica ni aporta diferencias a lo ya existente.

Con respecto a lo seflalado por su Despacho mi representada desea
sefilalar lo siguiente:

Con el fin de atender las observaciones formuladas a este respecto, y
de acuerdo con el articulo 34 de la Decisidébn 486, donde se establece
que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier momento
del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud
inicial, se presenta un nuevo capitulo reivindicatoric constituido
por 15 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado.
En este nuevo capitulo reivindicatorio, se ha revisado la redaccidn
del mismo con el fin de hacer claridad sobre la materia que se
solicita proteger y sobre el alcance de la misma. De tal manera dque,
las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas
respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente
manera:

. El pliego reivindicatorio se ha redactado nuevamente de forma
tal que se ha incluido una sola reivindicacidén independiente de
producto 1, en la cual, de acuerdo con las sugerencias del Sefior
Examinador, se incluyen las caracteristicas esenciales que hacen
la presente invencidén novedosa e inventiva frente al estado del
arte.

e En particular, las caracteristicas técnicas anteriormente
reveladas en las reivindicaciones 2 y 3 han sido incluidas en la
reivindicacidén 1.

e Asimismo, se han incluido entre paréntesis ( ) los numeros de
referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la
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invencidén de acuerdo con la numeracidédn empleada en los dibujos
(figuras 1 a 7).

¢ Apdicionalmente, las expresiones "al menos”", "por 1lo menos",
"alrededor” han sido eliminadas del nuevo pliego
reivindicatorio.

e ILa frase objetada :"para permitirle a las burbujas de gas en la
carcasa moverse alejandose de la rueda cuando la carcasa esta
llena <con liquido”, ha sido eliminada del nuevo pliego
reivindicatorio.

e Tgualmente, en la nueva reivindicacidén 1 (y sus dependientes) se
separa lo que corresponde al estado de la técnica de lo novedoso
o parte caracterizante de la invencidn por medio de la
expresién “caracterizado porque” con el fin de hacer claridad
sobre las caracteristicas esenciales gque hacen la presente
invencién diferente de lo ya existente.

e De otro lado, se ha incluido una reivindicacién independiente de
método la cual se refiere a un método para hacer un contador
para un medidor de flujo. En todo caso se pone de presente que
dicha reivindicacién no implica una ampliacién de la solicitud
inicial, toda vez que el TWétodo alli reivindicado Se encuentra
debidamente sustentado Sg~l§ descripcidn. .

Asi entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al
capitule reivindicatorio, consideramos que las objeciones que por
claridad hizo su Despacho quedan superadas ya gque el nuevo capitulo
reivindicatorio es c¢laro y conciso y se limité en los términos
sugeridos por su Despacho, permitiendo asi determinar el alcance de la
proteccién reivindicada y compararla frente al estado del arte, de
acuerdo con las disposiciones del articulo 30 de la Decisién 486.

Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una
modificacién adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito
hacer uso de la facultad que le otorga el articulo 45 incisc 2. de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina a efecte de
requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementacién o
aclaracidn.

4. Requisitos de patentabilidad.

Con respecto a que el documento D1 afecta la novedad de la presente
solicitud, mi representada desea poner de presente gque con las
modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio, la objecién
formulada a este respectoc se debe tener por superada. Lo anterior,
debido a que el documento ,D1 no divulga especificamente las
caracteristicas técnicas de la presente reivindicacién 1, i.e. que la
rueda tiene uno, dos o tres aberturas (34) definidas por uno, dos o
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tres radios respectivamente, descentradas del centro de la rueda y en
consecuencia, dicho documento no puede afectar la novedad de la
presente solicitud. Lo anterior, por cuanto tal y como lo sefilala el
Manual Andino de Patentes:

“Para determinar la novedad de la invencidn, se debe comprobar si
existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga
explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencién”?

Ahora bien, con respecto a que la presente solicitud carece de nivel
inventivo en vista de los documentos D1 y D2 citados por su Despacho
mi representada desea sefialar lo siguiente:

Inicialmente, se pone de presente a su Despacho lo que indica el
Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invencidén en las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina
con respecto a la evaluacién del nivel inventivo:

“lLa pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacidén que lleve a la persona
versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica
mis cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que Illegue
a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s)
reivindicacidn(es)”. (Negrita fuera del texto).

De esta manera, es claro que para la evaluacidén de nivel inventivo
los documentos citados deben revelar sugerencias y ensefianzas claras
para el técnico en la materia que lo lleven a obtener la presente
invencién y que el examen de nivel inventivo esta dirigido a
determinar si la invencién reivindicada habia sido sugerida o ensefiada
en el estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico
medio en la materia. Para los anteriores efectos, el Examinador al
realizar el examen de nivel inventivo debe verificar las ensefianzas
del arte previo sin adoptar la posicién de un inventor que se
preguntaria cémo solucionar el problema técnico en cuestidn.

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posicidén del inventor y se
tiene conocimiento tanto del arte previo como de la forma como
efectivamente se soluciondé el problema técnico, la invencién en todos
los casos le resultara obvia y evidente.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los documentos del estado
del arte frente a los cuales se debe efectuar el examen de nivel
inventivo son aquellos que dentro del mismo campo técnico estén
dirigidos a soluciocnar el mismo problema. Lo anterior, por cuanto
estos son los documentos que se presume debieron ser de conocimiento

'IEPI, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito, Ecuador 2004. P&agina
65.
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del inventor para a partir de ellos formular su invencidén. Asi los
documentos relacionados con otro campo técnico o dirigidos a
solucionar cualquier otro problema no serian relevantes para estos
efectos en la medida que no harian parte del grupo de documentos de
los cuales el inventor hubiera podido derivar de manera obvia vy
evidente su invencidn.

Teniendo en cuenta lo anterior y por las siguientes razones, mi
representada considera que las reivindicaciones de la presente
solicitud son inventivas frente a las anterioridades citadas por su
Despacho. Veamos:

El problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de un
caudalimetro que posea una forma de eliminar la condensacién dentro
del aparato y que permita liberar todo el aire dentro de dicha carcasa
(evacuar gas indeseado). Este problema fue precisamente el que
solucioné la presente invencidén, toda vez que el caudalimetro
reivindicado presenta los resultados deseables.

BAhora bien, D2 se refiere a un tablero de puntuacidén (es decir, para
un partido de cricket o similares) mientras que D1 se refiere a un
caudaiiﬁéfEBT‘wPor&NIB"EEHES} una persona versada en la materia al
tratar de resolver el problema técnico planteado en D1 no se veria
motivada a emplear las ensefianzas reveladas en D2 toda vez que dicho

: ——— z .
documento no se encuentra dentro del mismo campo técnico de DI1.

Ademds, es importante resaltar que el tablero de puntuacién revelado
en D2 tiene una escala de oOrdenes de magnitud mucho mayor dque un
caudalimetro ({una escala suficientemente grande y que puede verse a
través de un campo de Jjuego). Por lo tanto, claramente tiene un
propésito totalmente distinto al de la presente invencién. De tal
manera que, una persona versada en la materia no consideraria tener en
cuenta combinar las ensefianzas dichos documentos para asi solucionar
el problema técnico planteado en la presente solicitud, toda vez que
el tablero de puntuacién de D2 no estd lleno de liquido sino de aire
(ver, por ejemplo, el uso del motor eléctrico 43 en la Figura 4), y
por tanto una persona versada no tendria en cuenta D2 con el fin de
solucionar un problema que involucra un contador lleno de liquido.

De hecho, deseamos poner de presente que aunque el experto hubiera
considerado combinar las ensefianzas de los documentos D1 y D2
(propuesta que no compartimos), los mismos no afectan el nivel
inventivo de la presente invencidédn por cuanto por si solos o
combinados no ensefian ni sugieren todas las caracteristicas esenciales
de la presente invencidén. Veamos:

El contador de D2 tiene ruedas de radios con partes sin especificar
gque no son adecuadas para ser sumergidas en un liquido. Lo anterior,
debido a que el uso de las mismas implicaria una resistencia mayor
para el movimiento en el liquido por el arrastre. De hecho, los
radios especificos descritos en dicho documento, incluso sin sus
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accesorios, daria lugar a un arrastre significativo de liguido
adicional. Sin embargo, es evidente que, en el contexto de un medidor
de flujo, es fundamental mantener el arrastre lo mds bajo posible.

De modo que, D2 no es una anterioridad valida capaz de afectar el
nivel inventivo de la presente invencidn, ya que no resuelve el mismo
problema técnico que resuelve la presente invencidn y el tablero de
puntuacién alli revelado presenta diferentes modos de accién en
comparacién con el contador para un caudalimetro divulgado en la
presente solicitud.

Asi entonces, teniendoc en cuenta que las enseflanzas de las
anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado
en la materia a solucicnar el problema técnico planteado en la
presente sclicitud y asimismo obtener la presente invencidn ya que no
revela o ensefia las caracteristicas técnicas esenciales relacionadas
con la misma, tal como acd es reivindicada, es claro que a partir de
dicho documento no era posible para un técnico medio obtener de
manera obvia y/o evidente el contador para un caudalimetro aca
reivindicado. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio
de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posicién de un
inventor y que ademds no puede partir de la solucién dada sino
simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos mas
cercanos del estado del arte, que en el presente caso son Dl y D2.

5. Puesto que se han atendide a cabalidad las observaciones hechas
por su Despacho sobre la presente solicitud de patente,
respetuosamente solicito se continle con su tramitacidn.

6. Anexos

e Formulario para modificaciones.

e Nuevo pliego reivindicatorio compuesto por guince (15)
reivindicaciones.

¢ Recibo ‘por $130.000 pesos por concepto de las 5 reivindicaciones
en exceso de la décima correspondientes a la solicitud inicial.

Sefiora Directora,

\é;;L C24é)7ﬂ£L/UCLuEQﬁ%i?ééé%%i~l»

LUZ CLEMENCIA DE PAE
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-15411-841-001-3
MGM\MGM\ID-169592\WPC15411
No. M-2010-169592\MGM
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SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

SOLICITUD DE

D Correcc;on de Error Matenal E‘] Modufxcacnén a una sohcitudu

wovesawee - Nombre: ELSTER METERlNG LIMITED B P
‘® S Sociedad constltwda y exnstente bajo Ias leyes del L

" |Reino Umdo

1$0L!9'TANTE;' . D|recclon' Pondwucks Road
Bedfordshnre LuisL, oo fen
Remo UnldO i S A I

Domicnho. Luton y
Bedfordshlre
Reino Unido

Teléfono: 546 09 70

Fax: 2494070| = .

E-mail: clientes@cavelier.com

Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ IDENTIFICACION

Direccion: Carrera 42. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11 C.C. NIT ]
REPRESENTANTE |:| D

O APODERADO Fax: 211 86 50 C.E. Otro
E-mail: clientes@cavelier.com Cual
Domicilio: Bogotd, Colombia. Numero  35.456.344 T.P.23.555

10—24,634 - Fecha: Sde abrll de12010
10-27,457 Fecha.‘ o

1‘0-27,617 Fecha.j

12 de abrll de 201 0

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.
Comprobante de pago por 5 reivindicaciones adicionales después de la décima
reivindicacion por $130.000.00.
Poderes, si fuere el caso

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.




REIVINDICACIONES.

A

. Un contador para un caudalimetro, caracterizado porque el
contador (10) comprende una carcasa (16) llenable con liguido y
sellable al liguido gue contiene una rueda (17) contadora
rotable, que tiene una, dos o tres aberturas (34) definidas por
uno, dos o tres radios respectivamente, descentradas del centro
de la rueda.

. El contador de cualquiera de 1las reivindicaciones precedentes
caracterizado porque comprende unos medios de impulsidn que
pasan a través de la carcasa (16) y operativamente acoplados a
una rueda contadora (17)para rotar la rueda.

. 2,
. E1 contador de la reivindicacidén 4 caracterizado porque 105
medios de impulsidn comprenden un eje (32) gque pasa a través de

una abertura (19) en la carcasa. IR - /%;

e e e

. E1 contador de la reivindicacién 5 caracterizado porque
comprende un sello de labio (40) que acopla de manera sellante
el eje (18) a la abertura(19)..

- e i mmneem =

. E1 contador de “cualquiera de las reivindicaciones precedentes
caracterizado porque comprende medios para acoplar
operativamente el contador a un pistdédn rotatorio (12) de un
caudalimetro de pistédn rotatorio (11) . ‘

. Bl <contador <cualguiera de las reivindicaciones precedentes
caracterizado porquel la rueda (17) comprende marcas visibles
desde el exterior de la carcasa (16).

. Bl contador de cualquiera de las reivindicaciones precedentes,
caracterizado porque la rueda comprende tres de dichas aberturas
(34) definidas por tres radios (38).

El contador de cualquiera de las reivindicaciones precedentes
caracterizado porque comprende medios de compensacidén de
presidén en comunicacidén fluida con la carcasa (16).

El contador de la reivindicacién 8 caracterizado porque 1los
medios de compensacidén de presidén comprenden un  saco
compresible (41).

E1l contador de cualquiera de las reivindicaciones
precedentes caracterizado porque la carcasa sellable (16) tiene
una apertura sellable (16 o 19) dispuesta para permitir el paso
de las burbujas de gas a través de carcasa (16).

Un medidor de flujo caracterizado porque comprende un
contador de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 10.



12. Un método para hacer {un contador para un medidor de flujo,
caracterizads porque incluye las siguientes etapas:

s

- proporcionar un contador (10) gue comprende un liquido
rellenable vy carcasa sellable (16) que contiene una rueda
giratoria (17), en donde la rueda tiene una, dos o tres
aberturas (34) dispuestas para permitir gue las burbujas de
gas en la carcasa se muevan alejindose de la rueda cuando la

carcasa estd llena con liguido;

| i

— Rellenar dicho contador (10) con liquido;
- Permitir que las burbujas de gas se alejen de la rueda.

13. Un método de acuerdo con la reivindicacidén 12 en donde el
contador (10) tiene una abertura hermética (16 b o 19) dispuesta
para permitir salir las burbujas de gas de la carcasa (16),
caracterizado porque y el método comprende liberar las burbujas
de gas de la carcasa y luego de sellar la abertura.

14. Un método de acuerdo con la reivindicacién 13 caracterizado
porque las burbujas de gas son liberadas moviendo la carcasa.

i5. Un método de acuerde con la reivindicacién 13 o 14
caracterizado porque las aberturas son descentradas del centro
de la rueda.

MGMAMGM\ID-169630\WPC15411
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO 79/
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

202086

Bogota, D.C.,

Abogado (a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

ASUNTO Radicacién 06-065571
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 430
Oficio ) o
Folios § 12628

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad [ ]

Via Nacional (]

Via PCT (fase nacional)  [X]] Cap.! ] Cap. Il [X]
No. Sol. Internacional PCT/GB2004/005161

Fecha de Presentacion Internal. 10-12-2004

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le
comunica;

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: 18 a 28

Reivindicaciones: Folios: 29 a 31, 84 a 85

Dibujos: Folios: 14 a 17

Prioridad: Folios: 4a 17
12-12-2003. GB 0328882.6

Rta. del solicitante: Folios: 76 a 81

2. Objeto de la invencién

e Titulo de la solicitud: “CONTADOR LLENABLE DE LIQUIDO PARA UN
CAUDALIMETRO” (folio 18).

o Objeto de la invencion: segun el autor existe la necesidad de un
caudalimetro que posea una forma de eliminar la condensaciéon dentro del
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aparato y que permita liberar todo el aire dentro de dicha carcasa (evacuatjel
gas indeseado).

El solicitante propone entonces un contador con una rueda que posee unas
aberturas que permiten la evacuacion de las burbujas de gas formadas dentro
del dispositivo.

Elobjeto de esta invencidn se clasifico como GO1F3/08; GO1F15/07 segun la
Clasificacion Internacional de Patentes (IPC.).

3. De la solicitud de Patente

3.1

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Después de realizar el estudio completo de la solicitud, se hacen las siguientes
observaciones a este capitulo:

El solicitante definié de forma equivocada la configuraciéon de los medios de
impulsiéon dentro de las reivindicaciones y concretamente en lo que se refiere
al eje (32) pues dentro de la reivindicacion tres (3, folio 84) se define que este
pasa a través de la abertura (19), pero al observar las figuras claramente se
observa que el eje que atraviesa dicha abertura es el eje (18). Por lo tanto, las
reivindicaciones no son claras y se sugiere al solicitante definir de forma
adecuada y coherente la materia reclamada.

De la misma forma, no es clara la dependencia de las siguientes
reivindicaciones: dos (2) puesto que en ella se define “cualquiera de las
reivindicaciones precedentes”, la tres (3) ya que se hace depender de la
cuatro (4) y la cuatro (4) que equivocamente depende de la cinco (5). Se
sugiere entonces al solicitante definir de forma clara la dependencia de dichas
reivindicaciones.

Dentro del nuevo capitulo reivindicatorio el solicitante presento un grupo de
reivindicaciones (12-15, folio 85) referentes a un “método para hacer un
contador”. El preambulo de dicho método se encuentra mal definido pues
dentro del contenido original de Ila solicitud jamas se menciona “hacer o
fabricar* un contador, adicionalmente, el contenido de estas no esta
debidamente soportado dentro de la descripcidon y dentro de las etapas solo
se hace mencion a las caracteristicas técnicas del contador y a su utilizacion
0 uso, todos estos hechos no permitidos, por lo tanto, se sugiere al
solicitante eliminar este grupo de reivindicaciones.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14y 21D
486)

Después de realizar el estudio completo de la solicitud, se hacen las siguientes
observaciones a este capitulo;

El solicitante presento un nuevo grupo de reivindicaciones (12-15, folio 85)
definidas como un “método para hacer un contador”, sobre la materia
contenida en dichas reivindicaciones se afirma que dicho método no es un
metodo de fabricacion ni de ensambilaje, por el contenido de las etapas se
deduce que es un método de utilizacion o uso del aparato, tal como la
descripcidén de la solicitud en algunos apartes asi lo define (ver folio 20). Por



lo tanto, el contenido de las reivindicaciones mencionadas no es considerado
una invencidén y se sugiere al solicitante eliminar este grupo de
reivindicaciones.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de ta Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.
Notifiqguese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001,

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior reauerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
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