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Asunto: Solicitud de patente para: “Un articulo de calzado”.
Solicitante: NAME DROP SARL

Fecha de solicitud: 26 de noviembre de 2009

RECURSO DE REPOSICION

ANDRES RINCON USCATEGUI, mayor de edad y domiciliado en Bogota, identificado como
aparece al pie de mi firma, en mi condicién de nuevo apoderado de la sociedad NAME
DROP SARL, domiciliada en 13 Rue Edward Steichen, L2540 Luxembourg y constituida de
acuerdo con las leyes de ese pais, manifiesto que de conformidad con el articulo 74 del
C.P.A.C.A. interpongo recurso de reposicion contra la Resolucion 98541, notificada por

fijacion en lista de 22 de Diciembre de 2015 para que ésta se revoque.

. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La inconformidad del solicitante se centra en las siguientes razones:

1. La presente invencion se refiere a un articulo de calzado para aumentar el tono
muscular de la pierna y/o del musculo de abdomen/espalda bajos. Esta invencién saca
provecho del hecho de que una inestabilidad leve en el calzado puede contribuir a que los
musculos sean ejercitados al requerirse una mayor actividad orientada a alcanzar un buen
equilibrio. Por consiguiente, la presente invencion ayuda a la tonicidad y el refuerzo

muscular de un usuario, el cual no necesitaria encontrar un momento especifico para el
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entrenamiento, ya que el entrenamiento de dichos musculos se puede proporcionar

mientras que realiza actividades normales, tales como caminar.

2, Su Despacho determiné cuatro documentos como relevantes para realizar el

analisis de patentabilidad de la invencion:

2.1. D1, referido al documento US 20030172548, titulado “Key hole midsole” que
divulga un ensamblaje de suela para un articulo de calzado que tiene un tacén, una

seccion media y un ante pié;

2.2. D2, referido al documento US2004/0226076, titulado “Sock combined with insole”,

que divulga una media unida a una plantilla que consta de al menos una superficie con

ganchos elasticos; v,

2.3. D4, referido al documento US 4°372,059, titulado “Sofe body for shoes with
upwardly deformable arch-supporting segment” que divulga el cuerpo de una suela para

zapatos que consta de un segmento medio deformable que soporta el arco.

2.4 D5, referido al documento US 27284,620, titulado “Shoe” que divulga una

estructura particular de calzado para calle o deportes que tiene una suela exterior gruesa.

3 Con respecto al dltimo capitulo reivindicatorio, presentado el 25 de noviembre de
2015, en la resolucion recurrida su despacho concluyé que las caracteristicas esenciales
del articulo de calzado de la reivindicacion 32 habian sido divulgadas previamente en los
documentos D1 y D2, afectando su novedad. Adicionalmente, concluyd que las
reivindicaciones dependientes 33 a 38 no mencionan alguna caracteristica que haga

nuevo el articulo de la reivindicacion 32.

Por otra parte, manifest6 que las reivindicaciones independientes 1 y 23 vy las
reivindicaciones dependientes 2 a 22 y 24 a 26 no son inventivas bajo las ensefianzas de
los documentos D4 y D5. Sefialando ademas que la reivindicacion independiente 27 vy las
reivindicaciones dependientes 28 a 31, tampoco cumplen con dicho requisito al resultar

obvias de la combinacion de las ensefianzas de los documentos D4 y D2.
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4, LLas conclusiones de su Despacho en el analisis son erradas por las razones que

expongo a continuacion:

4.1.  El solicitante ha decidido introducir algunas modificaciones a su solicitud, para dar

mavyor claridad sobre el alcance de su invencion:

Las reivindicaciones 23 a 33 fueron eliminadas del pliego reivindicatorio, limitando de esta

manera la materia reclamada a una tnica reivindicacion independiente.

Estas modificaciones se ajustan al articulo 34 de la Decisién 486 de 2000 y no constituyen
una ampliacién de la proteccién que corresponderia a la divulgacion contenida en la

solicitud inicial.

4.2.  El producto reivindicado en las reivindicaciones 1 a 22 es nuevo frente a D1, D2, D4

y D5:

Como parte de la resolucion 98541 de 18 de Diciembre de 2015, el examinador objetd por
novedad Unicamente a la reivindicacion independiente 32 vy las reivindicaciones
dependientes 33 a 38. A este respecto, se desea poner de presente que dichas
reivindicaciones ya no hacen parte del pliego reivindicatorio. Por lo tanto, la objecién
formulada a este respecto se debe tener por superada.

Adiciocnalmente, se resalta que de acuerdo a lo anterior las reivindicaciones 1 a 22,

incluidas junto con este recurso, ya han sido consideradas novedosas por el examinador

frente al arte citado.

4.3 El producto reivindicado en las reivindicaciones 1 a 22 es inventivo frente a D1, D2,

D4 y D5:

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones 23 a 38 han sido eliminadas, los siguientes
argumentos se enfocan en demostrar que, contrario a lo afirmado por el examinador, |a
reivindicacion independiente 1 y las reivindicaciones dependientes 2 a 22 son inventivas

frente a las ensefianzas de los documentos D4 y D5.
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i) Diferencias con respecto al arte previo:

a. El propdsito de la presente invencion es “proporcionar una inestabilidad leve en el
calzado [de modo que] la cantidad de dificultad que un usuario experimenta al
balancearse mientras que camina o se encuentra de pie aumenta y, por lo tanto,
mas actividad de musculo se requiere para alcanzar ef buen equilibrio” (ver pagina
1, lineas 25 a 29). En contraste, el propdsito de D4 es “proveer una suelo de
zapato...que contiene un soporte eldstico y acolchonado para el arco del pie del
usuario y distribuye el peso del usuario en su pie mientras esta de pie, caminando o

corriendo de una manera en la que promueve su comadidad y salud. (ver columna

1, lineas 8 a 15) Adicionalmente, la invencion de D5 tiene como propdsito producir
un zapato que “tenga uno capa gruesa exterior que siempre mantenga una

apariencia suave cuando sea usada” (ver columna 1, lineas 6 a 12)

b. El propdsito de ninguno de los documentos D4 o D5 es incrementar la inestabilidad
del usuario, como en el presente caso. Esto constituye una diferencia fundamental
entre la presente invencion y los documentos citados, dado que no existe ninguna
sugerencia en dichos documentos que pudiera guiar a una persona versada en la
materia a desarrollar un zapato que cumpla con este propdsito. Cada uno de los
documentos D4 y DS representa una forma de mejorar el disefio de zapatos
tradicionales, lo que estd enfocadc a la comodidad vy la estabilidad del usuario.
Esto constituye una contradiccion directa con la materia reclamada en la presente

solicitud.

c. Una persona versada en la materia, partiendo de D5 no tendria motivacion alguna
para considerar combinarlo con D4. D5 se refiere a proveer una base de apoyo
para zapatos con (al menos parcialmente) una estructura de taldon como es
mostrado en la figura 1. La seccion media es soportada por una “porcién de cafia
27”. "Una cafia es una estructura de soporte que esta ubicada entre la plantilla y la
suela del zapato, y corre por debajo del arco del pie. La cafia soporta el pie y es lo
que le da estructura al zapato...son lo que le da a las botas su forma, y endurece la
suela para un ajuste mas estable.”

(http://shoes.about.com/od/shoetermsglossary/g/shank.htm) Esto es claramente

incompatible con las ensefianzas de D4 dado que la parte rigida de la cafia de DS
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no seria reemplazada por el segmento medio 11 el cual es “fdcilmente deformable”
(Ver columna 2, lineas 65 a 66). De acuerdo a esto, una persona versada en la
materia podria apreciar facilmente que las ensefianzas de D5 son totalmente
contrarias a las de D4 (efectivamente, alejandolo de la invencién) vy en

consecuencia no combinaria los dos.

d. lgualmente, si una persona versada en la materia empezara por el documento D4,
sucederia exactamente lo mismo a lo explicado en el numeral anterior. El concepto
presentado en D4 no podria usarse efectivamente con la seccion endurecida de
D5. De acuerdo a esto, las ensefianzas en D5 de proveer una seccién de taldén mas

| densa que la seccion frontal nunca seria considerada por la persona versada en la
materia que se basara en D4 dado que esto destruiria por completo el mismo

proposito de la porcién media compresible 11 revelada en D4.

e. La materia revelada en D4 explicitamente estd lejos de ensefar cualquier
modificacion para llegar a la presente invencién. La disminucién de la suela
permite que la deformacidon mostrada en las figuras 5 a 7 ocurran durante el uso
del zapato, lo cual es como las ensefianzas de D4 son alcanzadas. El segmento

medio 11 de menor densidad en D4 es Unicamente alcanzado como resultado de la

espuma siendo expandida en esta seccién. Esta expansién permite que el
segmento a ser presionado durante su uso como es mostrado en dichas figuras. De
acuerdo a esto, incluso si D4 y D5 fueran combinados por una persona versada en

la materia, ésta no podria llegar a la invencidn de la presente aplicacidn.

(ii) Efectos técnicos asociados a esas diferencias

Las caracteristicas técnicas de esta invencidon proveen una inestabilidad leve en el calzado
que contribuye a que los musculos sean ejercitados al requerirse una mayor actividad para
‘ alcanzar un buen equilibrio. Por consiguiente, la presente invencion ayuda a la tonicidad y
el refuerzo muscular de un usuario, el cual no necesitaria encontrar un momento
especifico para el entrenamiento, ya que el entrenamiento de dichos musculos se puede
\
| proporcionar mientras que realiza actividades normales, tales como caminar. Teniendo en
| cuenta lo anterior, es evidente que la invencién reclamada proporciona un efecto

mejorado sobre el arte previo.
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4.4,  Solicito tener en cuenta el hecho de que esta solicitud ya fue concedida en las
oficinas de patentes de Europa, Australia, Canada, China, Egipto, Japdn, Republica de
Corea, Mexico, Malasia, Nueva Zelanda, Indonesia, Israel, Filipinas, Rusia, Singapur,
Ucrania y Sur Africa, por lo que las conclusiones de dichas oficinas pueden ser de utilidad
para que la oficina colombiana reexamine el capitulo reivindicatorio presentado a la luz de

los argumentos de novedad y nivel inventivo expuestos.

a. Adjunto la notificacién de aceptacién para la solicitud europea equivalente

EP2152108 B1.

A este respecto, deseamos poner de presente que si bien cada pais es auténomo de
conceder o negar una solicitud luego de la realizacion del estudio de fondo, es claro que el
hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invencién hayan sido reconocidos por
varias oficinas a nivel mundial, es un indicio de la patentabilidad de la misma toda vez que
(i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es
realizado por personas con conocimientos técnicos en el drea de interés que son
consideradas personas iddneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una
invencion y que (ii) los resultados de los examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes
para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion, tal

como se sefiala en el articule 46 de la Decisidn 486 de 2000:

“Articulo 46.- La oficina nacional competente podrd requerir el informe de expertos
o de organismos cientificos o tecnolégicos que se consideren iddneos, para que
emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo estime
conveniente, podra requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la
oficina nacional competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no
excederd de 3 meses, uno o mds de los siguientes documentos relativos a una o
mas de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invencion que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a esa solicitud extranjera;

(-]

La oficina nacional competente podrd reconocer los resultados de los exdmenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de patentabilidad de la invencion” (Negrilla fuera del texto).
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I. PETICION
Como consecuencia solicito que su despacho revoque la resolucion recurrida, y en
consecuencia emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda
parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminacion.

1l PRUEBAS

1. Todas las pruebas de mis argumentos son documentales y reposan en el

expediente administrativo.

2. Copia de la notificacion de aceptacién que se adjunta a este recurso para la

solicitud europea equivalente EP 2152108 B1.

V. ANEXOS
1. Formulario de modificaciones en solicitud pendiente;
2; Recibo por concepto de modificaciones a las reivindicaciones por valor de $
164.000;
3. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 22 reivindicaciones;
4. Copia de la notificacion de aceptacion que se adjunta a este recurso para la

solicitud europea equivalente EP 2152108 B1;

5. Sustitucion de poder otorgada por LUZ CLEMENCIA DE PAEZ a ANDRES RINCON
USCATEGUI.
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V. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada

en la Carrera 4 72-35, piso 4 de Bogota.

Senfor Superintendente,

)

3

ANDRES N USCATEGUI
C.C. 79.{780.910 de Bogota
P. 114.908

COLC-19412-0847-0001-1
COLO-19412-0843-0001-5
COLO-17365-0841-0001-1
CBANCBANID-286127\WPC19412
Wo. M-Z01l6-286127\CRA
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria v Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite

D Error material E Modificacion a una Solicitud en tramite
IE Patente de Invencién

D Patente de Modelo de Utilidad

D Registro de Disefio Industrial

EI Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2 Datos del solicitante

Persona Natural D Persona Juridica EI

NAME DROP SARL

Nombre e denominacion / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ]:l Pequefia D Mediana I:l QOtra El
Documento de identificacion:  [L1c.C. O ce Ownr O otoNamero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular Ciudad
Luxembourg 16, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand Grand Duchy of
Duchy of Luxembourg Luxembourg
Direccion electrénica No. Fax Numero telefénico
clientes@cavelier.com 21186 50 347 36 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
RINCON USCATEGUI ANDRES C.C.79.780.910 T.P.A 114.908
Direccidn y domicilio Ciudad
Carrera 4* No. 72 =35 Bogota
Direccion electrénica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 211 86 50 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el numero de su radicacion o protocolo de poder general

PIOZ-F17 vrl (2012-04-19)
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4, Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 09.135.168

Aparece
Debe ser

Modificacion:

IZI Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 22 Reivindicaciones y pido respetuosamente
que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacion al capitulo descriptivo,

D Modificacion al resumen.

] wodificacién a los dibujos.

5. Anexos

|Z| Comprobante de pago de la tasa para la presentacién de la correccién y/o modificacion por $164.000.
D Poder, si fuere el caso.
E Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magneético.

PIOZ-F17 vl (2012-04-14)



6. Firma

Nombre y apellidos Firma {

ANDRES RINCON USCATEGUI / y
C.C. 79.780.910 de Bogota Tarjeta Profesional 114.908 / // /

4

PIO2-117 vrl (2012-04-19)
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Sefor Superintendente
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

E. S. D.

Asunto : Solicitud de patente para: UN ARTICULO DE CALZADO QUE
COMPRENDE UNA SUELA COMPUESTA DE CAPAS Y MEDIOS DE
SUJECION

Expediente : 09.135.168

Solicitante : NAME DROP SARL

Yo, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, mayor de edad, domiciliada en Bogota, D.C,,
identificada con la cédula de ciudadania No. 35.456.344 de Usaquén y Tarjeta Profesional de
Abogado numero 23.555 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada de la
sociedad NAME DROP SARL, mediante el presente escrito sustituyo el poder a ANDRES
RINCON USCATEGUI, identificado con cédula de ciudadania No. 79.780.910 de Bogota, v
Tarjeta Profesional No. 114.908 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre de
la sociedad NAME DROP SARL, continte con el tramite de la solicitud de patente indicada en

la referencia.

ANDRES RINCON USCATEGUI, queda facultado para interponer recursos, transigir,
conciliar, desistir, cancelar, recibir, renunciar, sustituir y revocar las sustituciones, y ratificar

los actos de agentes oficiosos.

Sirvase reconocerle personeria en los términos y para los fines del presente mandato
judicial. ¢

e

Sefior Director,

Lz CE/EMH@H‘QL%/Sf 2
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. No. 23.555del C.S.delaJ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

Acepto:

‘ ANDRES RINEON|USCATEGUI
T.P.A. No. 114/908 fiel C.S. de la J
C.C. No. 79/780.910 de Bogota

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDOD SIN FRONTERAS”
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un articulo de calzado para aumentar el tono muscular de la pierna y/o del
abdomen/espalda bajos que consiste de:

medios de sujecion para asegurar el articulo de calzado a un pie de un
usuario y una suela que presenta por lo menos una capa superior, para acoplarse
a un pie de un usuario durante el uso u otra capa superior, y una capa inferior,
para acoplarse al suelo durante el uso, en donde:

la capa superior de la suela consiste de dos 0 mas materiales de diversas
resistencias de compresion, o densidades, dispuestas como una region frontal/de
los dedos del pie, una region del arco y una regién del talon,:

la capa superior de la suela comprende un primer material que forma la
region del arco encajado entre un segundo material que forma la regién frontal de
los dedos del pié y un tercer material formando la regién del talon,en donde:

el primer material tiene una menor resistencia a la compresion o densidad
que el segundo o tercer material; y

el tercer material tiene una mayor resistencia a la compresion o densidad
que el segundo material; |

el grueso de la suela se reduce del taldn a la regidn frontal/del dedo del pie;

el tacon tiene un espesor mayor que la regidn frontal/de los dedos del pie.

2. Un articulo de calzado segun la reivindicacién 1, en el cual la region
frontal/del dedo del pie, la region del arco y el talon se forman como suela unitaria.

3. Un articulo de calzado segun cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en el cual la capa superior de la suela consiste de tres materiales.

4. Un articulo de calzado como fue reivindicado en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en el cual las regiones de la suela se proveen
internamente, dentro de la suela.

5. Un articulo de calzado como fue reivindicado en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en el cual los dos materiales de mas alta
resistencias de compresion o densidades son materiales diferentes.

6. Un articulo de calzado como fue reivindicado en cualquiera de las
reivindicaciones precedentes, en el cual los materiales se disponen en una
configuracién estratificada.

7. Un articulo de calzado segun la reivindicacién 6, en el cual los materiales se
colocan en capas verticales.

\?



8. Un articulo de calzado segun la reivindicacion 6 o la reivindicacion 7, en el
cual los materiales se colocan en capas horizontales.

9. Un articulo de calzado como fue reivindicado en cualguiera de las
reivindicaciones precedentes, en el cual la capa superior consiste de la region del
arco formada por el material con resistencia a la compresion o densidad inferior, vy
la region frontal/del dedo del pie y la region del talén se forma por el primer o
segundo materiales de resistencias de compresién o densidades mayores.

10.  Un articulo de calzado segln la reivindicacion 9, en el cual la regién frontal
del dedo del pie y el talon son formados con materiales de diversas resistencias o
densidades de compresion.

11.  Un articulo de calzado segun la reivindicacion 9 o la reivindicacion 10, en el
cual el dedo del pie es formado por un material que tiene un valor de la dureza de
40 a 50 en la escala de Asker C.

12. Un articulo de calzado segln la reivindicacion 11, en el cual la dureza es
45.

13.  Un articulo de calzado segln cualquiera de las reivindicaciones 9 a 12, en
el cual la region del arco es formada con un material que tiene una dureza de 25 a
35 en la escala del Asker C.

14.  Un articulo de calzado segun la reivindicacion 13, en el cual la dureza es
31.

15.  Un articulo de calzado segun cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14, en
el cual el talon es formado por un material que tiene una dureza de 40 a 60 en la
escala del Asker C.

16.  Un articulo de calzado segun la reivindicacion 15, en el cual la dureza es
54,

17.  Un articulo de calzado segun la reivindicacion 8, en el cual los materiales
colocados en capas horizontales de la media suela consisten de la region
frontal/del dedo del pie, la region del arco y la region del talon.

18.  Un articulo de calzado segun la reivindicacion 8, en el cual los materiales
colocados en capas horizontales estan cada uno adelgazados y los materiales de
diversas resistencias o densidades de compresion se sobreponen.



19.  Un articulo de calzado segun cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en el cual los materiales son elastdmeros, siliconas, cauchos
naturales o sintéticos, y/o poliuretanos.

20.  Un articulo de calzado segun la reivindicacién 19, en el cual los materiales
son EVA (etileno vinil acetato o etilvinilacetato).

21.  Un articulo de calzado segin cualquiera de las reivindicaciones
precedentes, en el cual el articulo de calzado es un articulo de calzado abierto.

22.  Un articulo de calzado segln la reivindicacion 21 en el cual el articulo de
calzado abierto es una sandalia o una chancla.
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