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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de la
Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcién: Folios: _90__a_110_ como se radicé inicialmente
Folios a

1.2 Reivindicaciones: Folios_111_a _117__ como se radicé inicialmente
Folios a

1.3 Dibujos: Folios_118_a _124__ como se radico iniciaimente
Folios a

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 175 no se presentaron oposiciones por
parte de terceros.

2. Objeto de la invencion

Segun la descripcion, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un método para
seccionar una linea de distribucién de energia eléctrica y mejoras en el circuito de
deteccién de falla.

De oftra parte, el pliego reivindica: un método para seccionar con un seccionador una
linea de distribucion de energia eléctrica de media tensién que presenta una
perturbacién, relacionado en las reivindicaciones 1 a 10; un seccionador de lineas de
distribucién... esta solicitado por un resorte tensor, relacionado en las reivindicaciones
11 a 24, y, un circuito electrénico de detecciéon de una corriente de falla, relacionado en
las reivindicaciones 25 a 38.

Segun la IPC la clasificacion del objeto reclamado es HO2H 3/00.
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3. De la solicitud de Patente
3.1 Descripcién (articulo 28 D. 486)

En general la presentacion de todo el documento de la solicitud es, por decirlo de algun
modo, deficiente porque en primer lugar, se allegd en hojas tamaiio carta, cuando todo
el mundo sabe que debe hacerse en hojas tamafio oficio; en segundo lugar, en los
folios 66 a 89 se anexé una segunda version en inglés que no se sabe que objeto
persigue; en tercer lugar, como especificacion para el tramite nacional se anexd una
fotocopia de mala calidad de la fotocopia del documento de prioridad, como
particularmente se nota en las figuras (ver folios 118 a 124); finalmente, la redaccion del
documento parece una deficiente traduccion del inglés pues se hace mal uso tanto de
las preposiciones desde, hacia, a través de, etc. que muchas veces no corresponden a
las relaciones que se quieren establecer asi como también se hace mal uso de los
gerundios y tiempos verbales compuestos, propios de otros idiomas pero no del
castellano.

A continuacion, se relaciona algunos ejemplos de los defectos detectados, sin embargo,
no corresponde a una lista detallada ya que seria una labor dispendiosa, fuera de
nuestras funciones.

1) El articulo 27 de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece
que: “el petitorio (...) d) el nombre de la invencion (...) naturaleza de la invencion”.
Asimismo, el articulo 6 del decreto 2591, sefiala que: “el nombre de la invencion de que
se trata en el articulo 27 literal d) (...) debera reflejar el objeto y el campo industrial con
el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las
reivindicaciones de la solicitud (...) nombres de fantasia”. (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invencién o titulo amen de que no concuerda con las reivindicaciones y
parece mas un resumen que una definicion breve y precisa del objeto de la solicitud.

En las paginas 2 linea 1, 3 lineas 7 a 8, 5 lineas 3y 11, 6 linea 17, 11 linea 20, 15 linea
6, 17 lineas 16 y 20, 18 lineas 2 y 12, 19 lineas 18 y 19, 20 lineas 1y 7, 21 lineas 14,
16 y 19reivindicaicones 11, 19, 33, 35, 37 y 38 se encuentran errores de transcripcion.

La redaccion de la pagina 13 es confusa porque no entendemos las afirmaciones
siguientes: descarga “sobre” la bobina, accién del resorte “sobre” las mismas pivotando
“sobre” el aludido rodillo, genera el perno de enclavamiento “sobre” dicho cursor, etc.

Por las razones anteriores, la descripcion aportada no cumple las disposiciones del
articulo 28.

3.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

La reivindicacion 1 y su dependientes presentan como pasos de un “método”, una
secuencia para procesamiento de sefal efectuada por computador, lo cual, no se
permite.

Las reivindicaciones 11 y dependientes 25 y dependientes, ademas de no depender de
una reivindicacién que sea patentable, se redactaron en términos del resultado a
obtener y no mediante las caracteristicas técnicas permitidas.

La reivindicacidén 11 no es clara ni concisa porque incluye explicaciones relativas al uso
o efectos de este en el procesamiento de la sefial, que son ajenas a la definicion que se
deberia dar al objeto que se desea proteger en: “... siendo dicho seccionador del tipo...
esta solicitado por un resorte...esta solicitado por un resorte...” y “... en donde una
primera bobina carga un capacitor... en donde dicho microcontrolador...”.




La reivindicacion 25 no es clara ni concisa y es, practicamente, una copia de la
reivindicacion 11, lo que afecta la concision del pliego.

Las reivindicaciones 26 a 29 son una iteracion de las reivindicaciones 12 a 15, lo que
afecta la concision del pliego.

En las reivindicaciones 19 y 33 no es claro que significa el término “seteo”, inexistente
en castellano.

Por ultimo, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una
reivindicacion independiente por cada categoria seguida, cada una de ellas, por una o
mas dependientes; se puede admitir mas de una independiente por cada categoria,
siempre y cuando NO sea posible definir la solucién en una sola reivindicacion y que se
cumpla una de las condiciones siguientes:

a. que se trate de dos objetos concebidos uno en funcién de otro, como una llave o una
cerradura o un transmisor y un receptor.

b. que se relacione a un compuesto activo y la preparacién o mezcla que lo contenga.

c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos analogos, permitan llegar al
mismo producto final.

Las reivindicaciones 11, 25 y dependientes respectivas NO cumplen ninguna de las
condiciones antes citadas, ademas, se relacionan al mismo objeto y las diferencias
entre unas y otras se limita a la definicién de la materia que se trata de proteger y a
algunos terminos alli incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aun mas, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de
reivindicaciones independientes hace dificil establecer la materia para la que se busca
proteccién y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha
proteccién.

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

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunciéon con
las de los puntos 5 y 6 que siguen a continuacion.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

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

5. No es una invencion (articulo 15 D 486 literal e)

La legislacién vigente establece que, por programa de ordenador (software) se
entiende: “la expresion de un conjunto de instrucciones mediante palabras, cédigos,
planes 0 _en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de
lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador — un aparato electrénico o
similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga
determinado resultado”.

Acorde a la practica comun seguida, la oficina considera y considerara como soporte
l6gico como tal no solo las instrucciones que necesita una maquina para obtener un
resultado, sino también las secuencias lbégicas de procesamiento de sefal y/o datos, las
rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque asi lo
permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un
dispositivo _de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado

resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.




Del estudio de la solicitud salta a la vista que las reivindicaciones 1 a 10 tal como se
presentaron hacen una relacién de una secuencia ldgica para procesamiento de sefal,
llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como son el seccionador, el
microcontrolador, como se relaciona de forma explicita en los pasos ¢ y d del método;
razon por la que esas reivindicaciones se consideran soporte légico como tal.

Por lo anterior, las citadas reivindicaciones del pliego no cumplen las disposiciones del
inciso e) del citado articulo 15.

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21 D 486)
6.1 Requisitos de patentabilidad (articulo 14 D 486)

De acuerdo a la norma, el procedimiento y la jurisprudencia vigentes, la oficina
establecié 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 (método)
deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la
fabricacion de un producto.

A la luz de lo precedente, resulta evidente en primer lugar que la reivindicacion 1 y sus
dependientes de, “método para seccionar con un seccionador una linea de distribucién
de energia electrica de media tension que presenta una perturbaciéon” o de
procedimiento NO divulga etapas (pasos) que conduzcan a la fabricacion de un
producto sino que ellas relacionan una secuencia légica de procesamiento de seal
ejecutable por computador con un algoritmo de analisis de arménicas por series de
Fourier, razones por las que dichas reivindicaciones no cumplen lo establecido.

En segundo lugar, las reivindicaciones 11, 25 y sus respectivas dependientes de,
“seccionador de lineas de distribucion... esta solicitado por un resorte tensor” y, de
“circuito electrénico de deteccidén de una corriente de falla” o de producto NO revisten
forma tangible porque se redactaron en términos del resultado a obtener y en secuencia
de procesamiento de sefal, caracteristicas mas cercanas a un procedimiento pero de
ninguna forma a las de un producto y, no se definieron por medio de las caracteristicas
de estructura o de funcién entre los componentes de una estructura.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben, de un lado, que para que un
método o procedimiento sea patentable el mismo se debe describir y reivindicar de tal
manera que, al seguir una secuencia de etapas estas conduzcan a la fabricacion u
obtencidn de un producto, pero no de qué forma se usa o se puede usar, uno 0 mas
componentes de un aparato para procesar una sefial, puesto que no se soluciona
ningun problema técnico.

De otro lado, 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 pero no de
qué forma se usa o se puede usar, para procesar una sefial o datos, uno o mas
componentes de un aparato seccionador de linea de distribucion ni en que secuencia se
procesa la sefal, tal como ocurre con las reivindicaciones de producto.

Por las razones precedentes, las reivindicaciones del pliego no cumplen las
disposiciones del articulo 14.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulo 21 D 486)

Del estudio de la solicitud queda claro que, lo reivindicado simplemente hace uso de
aparatos ampliamente conocidos en el arte o, de partes de ellos, por lo que se
denominan convencionales, que en este caso consiste en el uso de un seccionador de
linea de distribucidn que incluye un microcontrolador etc. con el que se desarrolla o
ejecuta la secuencia de procesamiento de sefial que se describe en la solicitud; motivos




por los que se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado articulo 21 de
la Decisién 486.

Parece necesario aclarar, de un lado, que la oficina no puede aceptar como sustento de
patentabilidad ni el uso de componentes convencionales o parte de ellos, ni la redaccion
del documento con mezclas de caracteristicas no permitidas, puesto que se distorsiona
el aporte real al estado de la técnica, se altera la proporcion que debe existir entre lo
divulgado y la proteccién solicitada y, porque no se cumplen exigencias taxativas de la
ley.

De otro lado, que un “un seccionador de lineas de distribucion... esta solicitado por un
resorte tensor” o “circuito electrénico de deteccion de una corriente de falla” o producto
como tal, es independiente de como se usa; es decir, un producto NO se puede
restringir por la manera de uso pensada (deseada) que se le de a uno o mas de sus
componentes; por ejemplo, un seccionador de linea de energia es independiente de la
proporcion y la forma de onda de la sefial que maneja; un atenuador es independiente
de los niveles de corriente que calibre, etc. de alli, que enunciar uno o mas
componentes de un seccionador o un circuito detector convencional y mezclarlo(s) con
el uso de aquellos, no son caracteristicas que sirvan para distinguir un producto, como
los que se reivindican aqui.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 15 inciso e), 21, 28 y 30,
razones por las que no es posible continuar la calificacién del pliego hasta tanto no se
subsanen las objeciones de acuerdo a los citados articulos y/o se presenten
argumentos razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podria servir de base para un pliego
reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia
patentable, de un lado, debera replantear la solicitud en ese sentido, pero es
importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos
apartes NO podra, en ninglin caso, implicar una ampliacién de la proteccién que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud_inicial, de acuerdo a lo que
establece el articulo 34 de la Decision 486.

De otro lado, debera indicar en que parte(s) de la descripcion hay sustento para lo que
se presente, con el fin de facilitar el examen.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 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 concesioén, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
i primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.
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