Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION .- - 215250
Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

Rad. N° 10-118385

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales en especial de las conferidas en el numeral
10 del articulo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 36345 del 13 de junio de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio negd patente de modelo de utilidad a la
creacion denominada: ‘ESPONJA DE TEJIDO METALOPLASTICO PARA
FREGAR Y BRILLAR METALES", con fundamento en el articulo 16 de la Decision
486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, a! estimar que la invencién en
estudio no cumplié con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de julio de 2012
con el No. 10-118395-00006-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, el sefior Ramiro Pinto Castellanos, por intermedio de apoderado
interpuso recurso de apelacion contra la citada Resolucién, con fundamento en los
argumentos que a continuacion se sintetizan:

Ei recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina: “Las
precisiones sobre la naturaleza del tejido ralo y separado en una cara de la
esponja de la solicitud de mi cliente y de tejido fino y apretado en la cara opuesta
consideramos que hacen parte de detalles constructivos que optimizan la
funcionalidad del objeto a patentar y en su naturaleza metaloplastica que le dan
dos opciones de uso. el fregado de limpieza y el abrillantado cuando se trata de
superficies metélicas...”

Agrega, que el documento del estado de la técnica se refiere a “un Disefio
Industrial de un objeto tal como una esponja. De otro modo no se explicaria la
profusion de figuras y vistas representativas, en cuya presentacion no se
menciona ningun aspecto a sus caras de fregado o de abrilfantado, ni a la calidad
de entrelazado de sus fibras segun se pudo analizar en el texto de dicho
antecedente”.

Sefala, que “...disentimos del concepto emitido en la Resolucién 36 345 sobre
que el capitulo reivindicatorio de la solicitud 10-118395 estd planteado de lal
manera que sus caracteristicas constructivas se puedan identificar de forma clara
en las figuras del documento D1. Esto nos lleva a plantear y reiterar que el
antecedente expuesto por ese Despacho como soporte para desvirtuar la novedad
de nuestra solicitud no es prueba de cotejo de caracteristicas contra una patente
de modelo de utilidad sino contra un disefio industrial que pudiese acreditar el
mismo contorno y vistas, independientemente del material de fabricacién
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atendiendo Gnicamente a su perfil extemo...”.

Finaimente agrega que: “...Las invenciones se analizan en su novedad en razén
de su estructura y composicién de partes y elementos, interaccion de dichas
partes, caracteristicas especificas de dichas partes y elementos y la utilidad que
aportan en solucionar problemas de utilizacién en dispositivos similares, en
cambio los disefios se analizan en razén de forma exterior y ‘estética’ del elemento
o dispositivo que lo haga diferente a primera vista de otro simifar y para el mismo
efecto.”

TERCEROQO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de apelacion interpuesto en los siguientes terminos:

Con relacion al argumento segun el cual el recurrente desea hacer claridad sobre
la naturaleza del tejido de la esponja, se puede comentar que: como fue
mencionado desde el primer Oficio No. 05680, el Examinador correctamente
queria orientar al solicitante en la caracterizacién de manera especifica y no
ambigua de la conformacién del tejido de la esponja en cuestién. En su momento,
se objeté que no se debia emplear términos como “rustico”, “fino”, “espaciamiento”
o cuan “apretado”, ya que no permiten definir de manera clara la invencion y no se

podria hacer una comparacién con el estado de la técnica.

De la misma manera, en el Oficio No. 05690 se objetd la mencion del término
“metaloplastico”, el cual aplica para patentes de invencién y no a modelos de
utilidad, ya que para estos ultimos se evalla “toda nueva forma, configuracion o
disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento,
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o
diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que le incorpore o que
le proporcione alguna utilidad, ventaja o efeclo técnico que antes no tenia” (Art. 81
Decision 486), excluyendo, por lo tanto, procesos y compuestos quimicos. El
término metaloplastico hace referencia a compuestos quimicos (materiales) que
conforman la esponja, de manera que no es aplicable a modelos de utilidad, razén
por la cual dicha caracteristica no podria brindarle novedad a la solicitud. Sin
embargo, el solicitante en su respuesta (Fls. 22 a 26) no tuvo en cuenta las
objeciones y mantuvo presente dichas expresiones, resultando como
consecuencia la negacion del privilegio via patente modelo de utilidad.

Ahora bien, en cuanto a lo dicho por el recurrente sobre que el antecedente es un
diserio industrial donde no se menciona alglin aspecto sobre las caras de fregado
o de abrillantado, ni a la calidad de entrelazado de sus fibras, cabe indicar que
debido a lo ambiguo y la no concrecion de los términos empleados respecto a la
conformacion del tejido de la esponja, se pueden afectar las caracteristicas
esenciales de la esponja.
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De lo anterior, se puede aclarar que el uso por parte del Examinador de una
publicacién de un disefio industrial obedece a que el Ultimo capitulo reivindicatorio
(FI. 26) esta planteado de tal manera que sus caracteristicas constructivas se
pueden identificar de forma clara en las figuras del documento antecedente. Esto
se puede evidenciar al observar la comparacion de las caracteristicas técnicas
esenciales presentes en la siguiente tabla:

Caracteristicas esenciales D1
Esponja. Espenja {Col. 1, numerai 57).
Cuerpo prismatico abullonado de contorno | Cuerpo prismético abulionado de contorno
rectangular o circular, que lleva unos rectangular o circular, que lleva unos bordes con
hordes con costuras. costuras (Figs. 1y 9).
El tejido es un entrelazado ristico o El tejido es un entrelazado rustico o separado
separado entre sus fibras y un entrelazado | entre sus fibras y un entrelazado fino o apretado
fino 0 apretado entre ias mismas. entre [as mismas (Figs. 2 y 10).
Abertura en uno de los bordes del cuerpo Abertura en uno de los bordes del cuerpo
prismatico, prisméatico (Figs. 1,7 a9, 15 y 16).

De acuerdo con la tabia anterior, las caracteristicas esenciales de la esponja de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto la materia reivindicada no es nueva.

En cuanto tiene que ver con lo dicho por el recurrente, donde reitera que el
antecedente de disefio industrial no es prueba de cotejo de caracteristicas contra
una patente de modelo de utilidad, este Despacho desea enfatizar que el ultimo
capitulo reivindicatorio (Fl. 26) esta planteado de tal manera que sus
caracteristicas constructivas se pueden identificar de forma clara en fas figuras del
documento antecedente, por lo cual se ve afectado por novedad de acuerdo al
examen de patentabilidad realizado.

Finalmente, se reitera que la mencién por parte del recurrente, en cuanto a que las
invenciones se deben evaluar respecto a la estructura y composicién de partes y
elementos, este Despacho hace claridad a que todas las divuigaciones
encontradas en el estado de la técnica pueden proporcionar herramientas para
concebir una invencién, por lo cual el Examinador optd por emplear el disefio
industrial vinculado al examen de esta solicitud.

Respecto a la composicion de los elementos que hace alusién a los materiales de
los mismos, se debe hacer énfasis en que, de acuerdo al contexto del articulo 81
de ia Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, que dice: “Se
considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracién o disposicion de
elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u ofro objeto
0 de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
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utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o0 que le proporcione alguna
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia” se evidencia que no se tienen
en cuenta materiales, unicamente configuraciones y disposiciones de elementos,
por lo gue el solicitante errd en no ser explicito en la caracterizarlas e incluirlas en
la reivindicacién independiente 1, la cual debe contener todas las caracteristicas
esenciales de la invencion y debe ser autosuficiente, es decir, que incluya todos
los componentes o partes estructurales que hacen parte del elemento reclamado.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, especificamente
el de novedad; en consecuencia, no se halla méritc para revocar la decision
impugnada.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisidn contenida en la Resolucién No.

36345 del 13 de junio de 2012, por medio de la cual se negé una patente de
modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion al sefior
Ramiro Pinte Castellanos, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que
contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., el 2 5 ABR. 213

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

S&Q éLuMLQQMZ&DEZ

Apoderado

CARLOS FERNANDO MORENO GARCIA
propiedad_industrial@mpr.com.co
mpr@mpr.com.co

Elaboré: Rachid Ponce Verjel. dEagt
Revis6: Rosa Patricia Téllez. {55,
Reviso: Laura Camacho Castellanos. §.
Revisé: José Luis Salazar L.
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