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JEFE DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Referencia: Expediente N° 05 — (89438.

Solicitante: CHEN CHUANG-CHUAN.

Opositor: STANTON & CIA S.A,

Asunto: Oposicién al registre de la patente de invencion de fitulo
“ZARPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA
SUELA”.

seoeta 562 de 31 de Marzo de 2008

I ESCRITO DE OPOSICION CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
PATENTE DE INVENCION BE TITULC “ZAPATO CON PANEL LATERAL
CONECTABLE A LA SUELA”.

JULIO JOSE SENEOR, mavor de adad, vecine de ia ciudad de Bogotd, abogado en
ejercicio, identificade como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado
de s sociedad STANTON & Cla 8.4, doriciliada en Sibaté, Coiombia, procedo &
interponer recurse de reposicidn v en subsidio apelacion cortra ia resolucion 21718

4 se concede el registro de la patente de

T

de 20 de abnl de 2006, a fravas de & ouU
madelo de utlidad denominada “ZAPATC CON PANEL LATERAL CONECTABLE A

LA SUFLA” ios anteriores recurscs se sustantan, en los siguientes términos:

It

3

PRIMERS: Que en Iz resolusidns 21713 de 30 de abrii de 2008, el Despacho
CONSIcara:

2sta soficitud fue publicado en fa
/‘,i

587 del 37 ge marzo dei 2008,
sarte o ln socledsd Stanton & Cig
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S.A., representada legaimernic por su apoderade docfor Juiio Jose Seneor,
sin embargo, con este escritc no se aportaron pruebas técnicamente
significativas que pudiesen haber desvirtuado ia patentabilidad del objeto en
sstudio, el opositor simplemente sustento su oposicion presentando una
relacién de los productos derominados “Botas industriales 5857Pm o
5862NM’, ensefiando los métodos de ensamble que la empresa uliliza-en la
fabricacion de sus botas, perc no se cita ni se pude apreciar claramente fa
similitud que exista en e! procedimiento o lécnica usada en la unién de la
Suela de los zapalcs, para poder determinar con exactitud si existe alguna
semejanza con el objefo vara el cual se solicita proteccidn, por lo tanto
carece de fundamenio(.. }

{.. JQUINTO: Que en virtud de o dispuesto en ef articulo 14 de la Decision
486 expedida por la Comision de La Comunidad Andina se otorgaran
batanfes”.. para jas invencionss, sean dé producto o de procedimiento, en
fodos los vampos de fa fecnoloyia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibies de aplicacion industrial(...)”

SEGUNDO. No estamos de acuerdo con los argumertos dados por el Despacho
para conceder el registro de patente de modeln de utilidad denominado: "ZAPATO
CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA". Por lo anterior, a
continuacidn nos permitremos desviduar los argumentos expuestos en a

resoilucién impugnada.

TERCERQ: Eniraremos al estudio de la solicitud de patente de modelo de utilidad
para ver si 13 misma cumple con los requisitos de patentabilidad. Es asi, coma
observando ia publicacion del extracto en ia Gaceta de Propiedad Industrial No
962 ce 31 de Marzo de 2008, bajo el niimero de publicacion 8, encontramos que se

describe la invencion de la siguiente manera:

e Un zanato que coinprende:

- Una pala con una plantilla conectada a una superficie inferior,

- Un panet lateral redeandc una pariferia de la parte baja de la pala e
&m‘:iuyando una piuralidad de aberturas trazadas sesgadamente, al menos
una nendidura gue se encuantry entre Ea pala v ei panel lateral, y
- Una sugla redeando e panel teral v la plantiia, material de la suela
verlide en, por o menos, una hendidura v en ias aberturas.

2.~ Ei zapalo rewvindicado an g -'fe-.ivmdiczr”* 1, dende el panel laterai tiene
ung parte plegable en ur borde, y un bord i susla termina bajo la parte

ciegabie.

3. Bl zapato rewingicado en iz relvindicanion 1. Donde una conexién
rriembre une un borde bajo el canel ixlteral un borde daio de la pala v dos
rmdos de @ plantiifa.

Senseor 7

Ty
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4.- €1 zapaic reivindicado en ia reivindicacién 1, donde la paia esta
compuesta de miltiples paries cosidas unas con ofras’”.

CUARTC. El articulo 81 de la Decisidn 4388 de la Comisidn de la Comunidad

Andina, dispene:

“Be considera modelo de utliidad, a teda forma, configuracion o disposicion

de elementos, de algin artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u

otro chiete o de alguna parte del mismo, yue permita un mejor o diferente

funcionamiento, utitizacion ¢ fabricacion del objeto que le incorpore o

aue fe proporcione alouna utilidad, ventaia o efecto téenico que antes

no tenia {..) (Subrraya fuera dg Bxio).

En el caso concreto, &l modeio de utliidad que eg obijeto de solicitud de registro, no
goza en momentoe alguno de ser un gproducto gue ofrezea una ventaja técnica
novedosa (s decir, que no se encuentre anticipada al publico en generai al
moments de [a solicitud de su registro) ¢ una utifidad que antes no se encontraba
&n un zapatc, En otras palabras, ya existe en e mercado zapatos que contienen
un pans! latersl conectado a la susla (& cual cobresale lateralmente) ofreciends

asi una mayor estabilidad y comodidad ai sublico consumidor,

Al respecto, en el Concepto 02103518 de 25 de Noviembre de 2002 emitido por la
Superintendancia de Industria v Comercio, se expone lo sigulenie con respecio a
fos rodsios ge utlivadss:

i i

‘e conformided oon o establecido en &l ariculo 81 de la Decisidn 486
mencionada, sg considera models de ofilidad, a foda nueva forma,

configuracion ¢ disgosicidn o de slemenios, de aiglhn arfefacto, herramients,
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instrumento, mecanismio u olro objeto o de alguna parte del mismo, gue

permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion

del_objeto que l¢ incorpore o due ie proporcione alguna utilidad,

ventaja o efecto técnice que antes no tenia”(Subrraya y negrilla fuera de

texto)

Es compietamente claro y no hay lugar a dudas, segdn lo anteriormente expuesto,
que ei material objeto de oposicion no es novedoso en lo absoluto, ya que con
anterioridad ha side expuesio al publico un zapato con una suela tal como se
pretende registrar hoy como rmodeio de uiiidad, sin gue este ofrezca un

funcionamiento mejorado o diferente, o ventala écnica aiguna.

Ef arficuio 82 de la decisidn 488 de fa Comisitn de la Comunidad Andina, expone

i siguiente:

‘No se coingideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de

arquitectura, ni los objetos que_t’uviemﬂ tnicamente caracter estetico

{..Y{Subtraya v negrilla fuera ae texic

Respecto a lo anterior, v teniendo en consideracidon que el modeio de zapato que
se pretende reg“:?sirar no contiene réngi’.&n efecto © ventaja técnica que con
anteriorigdad no ¢o meﬂew un procucte similar {cualquier olro zapato), solo resta
decir que en este caso se trats de un modeio de zapaio con un disefio que solo
tiene fines estélicos, v la noma es blen dlara al afirmar que un modelo de

utitidad no lo constituys objetos gue tienen meramente un caricter estético.

Al tenor de o establecide en las normas citadas encontramos gue existen ‘unos
requigiios de patentabilidad, @ los que estan: i) novedad, i) nive! inventivo vy il
aplicacién industriai, de acuerds con o anterior, entraremos al estudio de cada
uno de los requisitos mencionados se cumplen por ia solicitud de registro que

estamos estudiando:

a Novedact

B

L3
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En relacién con ese requisitc en &l concesto No. §2105248 del 28 de noviembre
de 2002, emitide por la Superintendencia de industria y Comercio manifestd en
reiacion con ei, lo siguiente:
{..) Debe entendarse como novedoso squelic gque no se encuenira
comprendido en o estado de ia téonics, s decir aguello gue no ha sido
scoesible al plblice’
£ Tribunai Ané%m de Justicia se ha pronunciado sefialando que, para
efectos de determinar s una invencién s nueva 0 no, se deben cobservar
lag siguientes regias
“a) Concretar cual es ia *eqﬁa nica aplicable a ia soliciiud de patente,
cara o cual guien examinza debe valerse de ias revindicaciones, que
determinaran este aspecto \
"b) Precisar ia fecha con base en {2 cual deba efectuarse la comparacion
entre la invancion v ef estado de ia téenica, la cual puede consistir en (2
techa de ia soiicitud, o la prioridad raconocida,
c) Determinar cual eg el contenids del estaao de a téonica (anterioridades)
en ia fecha de pricridad.

“d Finaimente daberd compararse iz invencidn con ia regla técnica™.

Atendiende a o establecido encontramos gue solo es susceptibie de registro i
patente ds modelo de uttidas gue sea novedesa, es declr, ague no este an sl

gstado de ia técnica, ¢ sea que no haya sido accesible al publico.

Al observar la soliciun encontramos gue exisis reivindicacion de prioridad, por io
cual la fecha gue debe observar el Despacho para realizar la comparacion entre ¢
gstadc de la téchica v la nvencidn serd &l 7 de septlembre de 2004, en relacion a
la determinacién del estado de ig onica a 2 fesha encontrames que dentro dei
gremio ae comercializadores y fabricantes de calzads 8l estado de fa téenica esia

dado, por ia existencia de diferentes métodos de ensamble v disefio de caizado,

o8 cuzies estén constivitios o s consctadas g lag plantilas, unidos por !
material de fa suala {lo gue micliente denominag FULL INJECTION), asi misme, es
comun & axistencia de pansles laterales en &l calzado, asi como la existencia de

una conexidn entrs of horde del panel v 2l borde de fa susla, asl como la

i LB

Susticr, procesc L0072 000.
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existencia de una pala con muitiples partes cosidas. Para Mostar lo anterior,

haciendo una blsgueda en las paginas web www.stanton.comco v

www. afx.com.co enconiramos varics modalos anteriores a la fecha de pricridad

de ias

nvecada que comparten gran pare caracteristicas mencionadas. Tal y

como se ohserva a continuacion:

‘ —
Modelo j
| £y
| N
| e | -
| Potenta ! P ROVER M -
| raicn:;w 1535 e | Sean 5857P\/I
i souncitada j 5
1 e = : s
Reivindicacionl | Yn  zapaic  que | -Posee lapaia | -Posee lapaia | ~Posee la pala
| compiende. PG 1 | conectadasia | conedtadaatm | conectada e la
; i | ‘ j:azr?e irfarior J garte inferior parte infericr
) -Una pale con ung | ; i -Eipanel fateral | -2 pansliateral | -El panel laieral
i piantilfa consciada z | laters! roces ! rodes 3 l redea ia rodea la
| una superficls inferior, | laperferiade | perifariadela | periferia dela periferia de la
| -Un panel  lateral | Wapats bejz, | pare bala, los ¢ padie baja, los parte baja, los
| rodeando una | fos otros Pootos i otros elementos | otros elementos |
| periferia de la paris | clementos de | slementes de | deesta de esta
'bala de in pala e | esia L estz ! reivindicacion reivindicacion
| Incluyenda una | rsivi i raivindizacién | no nos constan. | no nos constan. |
| pluraiidad de | ! nonos { -Ginay -Si hay i
i sbeduras  trazacdes ‘ 5 i aplicacion da aplicacién dal |
! zgsgadamente al | ! | material dz la material de la |
: I mEnos una hengicura | apicacisn D | susla io que suela lo glie :
; f gue  se  sncuettia | ‘:@Hzr:a. delz oo | barrnie (;a unidn, | permite ia !
pente i@ pala y &l suslalooue | s  Es uno de ios unidn. £s une |
panel tateral, y ! parmite ia ] : [ métodos da de los méiodos |
|- Uns susia redeande | wnidn. Esune | unidn, ! | ensamble que de ensamble !
f el panel lateral v ia | felos f oe los métodos | stanion gue stanion
i plantils. material de | maétodos de ; desnsample | denominz FULL | denomina FULL |
‘a2 sueim vartido en, { hie < L e stanton L NSECTION INJECTION i
! poric menes, una ? ; ng ;
~ j i hendidura y en fag ! I | |
: | aberiuras T 5
{ | INGECTION i %
Reivindicacion? | 2= & zapaio gy LGy P N/A NO
| reivindicado  sr  fa i ; ; :
i relvindicacion 4 f !
! donde el panei laterai | | ;
P tane uns  pare | : | '
{ vlegadie en un borde, | *; : ’
| ¥ un borde de fa sisis | 1 ; |
i | terming balo s paris ! ! %
| plegabie. o , |
Reivindicacion3 & Sizapelc gy ' ar SI ST 1
I | raivindicade an i : ! ; i
: ! relvindicacién ., :
i Donde una conevién | ; 1 i
| miemno une un | ! )
] { berde baje dei panel | : ; ;
! | lateral un oords vals | | : !
| de iz nalay dos jados | ‘ ? 5
| ce la piactiis é 3 ; :
| Reivindicacidnd | 4 # - zapetor oy 87 83 F NO f
, Prelvindicade  en i | 1
I I : s : ;
: ! estd : : ;
| | cc:wu sia de ; X
: | mitipies. paites | ; : i
! [ cosides  unes  zon | | : (
i | gas. o { i i :
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De acuerdo con io anterior encontramos que la solicitud de registro de la patente

de invencién ne cumple con el reguisito de novedad, pues, la misma se encuentra

en & estado de 2 igcnica de esie vino ds o

debe tersrse en cuenta que se

cumpian con el requisitc de novedad

i puedsn rag

roductos {calzado). Adicionalmente,
strarse patenfes de invencion que

f de acusrdo con lz definicidn que nos da el

Diccionaric de la Lengus Espafiola de la Real Academia Espafiola (Novena

edicidn}

haecho o fabricado. (e se vé o que

diferente de 0 gue antes hahiz o
texic). Ahora bien,
este uh re

de registro no o es,

QUINTO: Ahora

solicitud  Jde la paltents ge

L blen @l y como g8

en su pagina 927 se entiende por

feniendao olaro |

quisito primigenic de registrabtiiidad »

“MUEVO {Del latin novus.) Reciéen
& oye por la primera vez. Distinto o
s tenie aprendide {L..)7 {(Negrillas fuera de
o gue signitica @ palabra NUEVO y  siendo

~omo nemes establecido la solinitud

i

=f0 anterior antes de ia
y CZARATO CON PANEL LATERAL

ranitesis en al P

inyensid

CONECTABLE A LA SUELA” obieto de iz oresernie oposicion, vy recurso,esto es,
ae sepliembre de 2008 éste va existia an af esiado de la onica, era conocico por

e pz}bﬁiw an general y 86 comer

SEXTC: Siguienco con los recuisitos exgidos sor @ arti

da g Comision de la Comunidad A

Y. Una invencion

normmaimenie versads an e

astado de la Bonice® &

manifestadc qus,

sigiizabz en & mereado n

e P N e gmd e e
IEnn SN @y YHEIID 8h

Sl inventos pu

acional,

o, =t
Gty 4

I3

g la Decisicn 486

a de Nacionss enfraremos al estudio dei
g concepte No.

la Supserintendencia ds

mveniivo cuando para una persons

feria vorssponcients, dicha invencidn rio
Migss Jerivadn e meanera evidente dsi
i Anding® de Justicla, &l respectc ha

e constitulr una gervacion del estado de

[ £ 4 | g oy SR8 iy e \
[ ecnica, psre para caificer su ocardclar de patentable, os

Dreniso

determinal & dichs gerlvacitn n

como se ha dicho, pare

iCn 486, articule 18

i Ao Vo O TGP L S B P ta e
fAnding de Justicis, orocase L05-I8-3000,

S
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uha persona normelmente versada =sn la materia. Surge por consiquiente

un_requisito _adicional &l de novedad: o nivel invenfivo, del cual se

desprende que la invencién, ademas de no ser obvia para un experto
medio, debe ser siempre ef resuitads de una actividad creativa del hombre,
sin que ello signifigue que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se
puedan ulilizar procedimientos o métodes comunes 0 ya conocidos en ef
area técnica correspondiente . . Por eilo, sf juicio del nivel inventivo nc
puede ser eiaborado corn criterios generales, sino gue dependera de las

especiales circunstancias ds cada casc” " (Subrayas fuera de texto).

De acuerde con o anterior encentramos como requisito indispensable para la
obtencion de un registre de patente de invenicidon que el mismo debe poseer nivel
inventivo, io cual quiere decir, seguin 1o establecido por la ley v el Tribunal Andino
de Justicia, es gue &l mismo debe ser una creacidn del hombre gue no resuite
evidente para una perscna normalmente versada en la materia, sin embargo,
enconiramos que en la scliciud de ;;;—ateni& de modeln de ytilidad no hay ninguna
relacidn o informacidn que perrnita deduciy, un avance creativo en la solicitud de
registro de la patente, con lo cual podriamos entrar a concluir, que fa misma, solo
contiene elementos obvios dentro del estado de la téenica del calzado y su método
de ensamble. Encontrando as! mismo cue e disefio solicitado solc posee
diferencias secundarias frente reaiizaciones va existentes, con lo cual se
encuentra gue &l mismo carece de! nivel inventive exigido por los articulos 14 y 18
de ia Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEPTIMOQ: Finalmente, siguiendo con los requm%ms exigidos por el articulo 14 de

la Decisitn 486 de fa Comision de la Comunidad Andina de Naciones, entraremos
al estudic del requisito de susceplibitidad de aplicacidn industrial, en relacion con
el mismo en el cencepto No. 02105248 del 28 de noviembre de 2002, emitido por
la Superintendencia de Industiz v Comercie manifasté en relacién con el, o
siguienie.

(. jAplicaciin ingustrial

Se refiere a que el objeto de la mvencion pusda ser producido o utiizado en

cuslquier tipo de indusina. enfendiendo por indusiria cualguier actividad

)
(93]
7
S

o)
]
nd

T ap e y ettt P T T T T ey
Tribungl Anding de Justica, pragess 105
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Broductiva, incluyendo jos servicios®. Asi, "En virtud de esta exigencia, la
innovacion que\pretenda patentarse debera poseer un caracter técnico,
entendido este término en a! sentido de aprovechamientso o transformacion
de las fuerzas de la naluraleza, quedando al margen de la proteccién por
via de patenles aqueilas creaciones de valor meramente cientifico,

econémico-comercial o estétice””,

En relacion con este punto encontramos, que es &l Gnico con el que cumple la
solicitud de patente, pues tal y como se demuestra en los documentos aporiados

en la solicitud este modelo de utiidad es suscephible de aplicacion industrial.

OCTAVO: En este orden de ideas y reforzando lo sostenido a lo fargo del presente
escrito a continuacion citamos lo que ha dicho e Tribunal Andino de Justicia al
respecto: “Ahora, para gue una invencidén sea novedosa se requiere que nc
esté comprendida en el estado de ia téenica; es decir, que antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de la patente o de la prioridad reconocida,
tanto ia innovacion como ios conocimientos técnicos que de ella se
desprendan no haya sido accesible al piblico, por cualquier medioc,
entendiendo que ia difusion debe contener informacion suficiente sobre la
invencién para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para
disefar el invento, y en aplicacién a o expresado, el Tribunal ha sostenido
que la invencion, de producio o de procedimiento, deja de ser nueva si la
misma se ha encontrado al accese del pablico por cualquier medio, con
independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido,
del nimero de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efective
que estas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepcidn previstos en ef
articulo 3 de la Decision de la referencia” {Proceso 49- [P — 2005, Interpretacion
Prejudiciai del 14 de Abril del 2005 ) Al respecio sdlo nos gueda por comenta‘r que
tal y como se ha demostrado a lo {argo del presente escrito ia patente de models
de utilidac "ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA” que se
pretende registrar NO ES NUEVCG, va gue axiste. se ha producido, y se ha
publicitado en el mercado fanto nacional como internacional desde antes de ia

fecha de soclicitud de registro, as! mismo carecs también el requisito de nivel

& cord ry g PR

Decisidn 486, articuic 19.
T ot . A - PR — wen ey
" Tribunai Andine de Justicia, procese 155-17-200%,
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“inventivo, toda vez, que el mismo no representa un avance creativo dentro de fa
industria de las calzado, pues no constituye una ventaja o efecto técnico que antes

este no tenia.

NOVENO. Siguiendo literalmente lo establecido en el articuio 14 de la decisién
486 del acuerdo de Cartagena, no es procedente desde el punto de vista legal el
registro de una patente de invencion que no es nuevo y que carece de nivel
inventivo. Ahora bien desde el punto de vista comercial es igualmente
improcedente ya que pone en desventaja a los demas productores vy
comercializadores de calzado, logrando asi que las practicas comerciales resuiten
restrictivas de la competencia , toda vez que se le estara otcrgando al solicitante
el derecho de exclusividad sobre un zapato cuvo concepto ya es conocido en el
mercado, y no aporta nhingun elemento creativo frente a los existentes y en
consecuencia prohibiria a los demas productores y comerciantes del gremio la
produccion, comercializacion, distribucion y venia de zapatos que compartan un
mismo sistema de ensamble, (o que propiciaria un monopolio en la produccién,
distribucion, comercializacion de este tipo de productos v en consecuencia una
hecatombe en la economia nacional, al igual que la competencia desleal con el
gremic que tantos esfuerzos ha realizado en ia generacién de empleo y del
crecimiento econdémico del pais, ya que se le ctorgaria una ventaja adicionai e
injustificada al solicitante en la produccion, distribucién y comercializacion de este

8

tipo de productos.

DECIMO: Teniendo en cuenta io anterior, en cuanto a gue un modelo de utilidad
patentable es aquel que permita un mejcr o diferente funcionamiento, utilizaciéon o
fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporcions alguna utifidad, ventaja
o efecto técnico que antes no tenia, &! modelo de utiiidad que se pretende registrar

no cuenta con ia novedad ni el nivel inventive reguerido.

Lo anterior se debe a que ya existia en el estado del arte un proceso idéntico de
ensamble de zapate, produsiendo como resultado final un zapato que contiene el
modelo de utilidad que hoy se pretende registrar. Come prueba de lo antericr, se

puede acceder a ia pagina web de mi cliente (www._stanton.com), en donde en lo
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ctive @ métodos de ensambie, e svidencia ig utilizacion anterior a la solicitud
de regisiro de modelo de utilidad de un processc gue produce un producto idéntico.

Veamos:

“FULL INJECTION

Inyeccidn de material termoplastico en moldes con la forma del zapato a
fabricar usando ¢ no fundas {medias) textiles, El resulfado es un producto
en el que suela y capeflada conslituyen un elemento unitario, sin
ensambles, sin costuras, totalmente impermesbles en sus paredes.

Ejemplio de este sisterna de fabricacidon son ias botas industriales como
5857PM o 5862NM, producins disefiados para uso en ambientes donde se
requiere proteger el pie y la pierna de la accion del agua v otros liquidos, asi

como, en general, nuestra iinea BAXTER.(Subrraya fuera de texto).

Segln lo anterior, y debido a gue mi cliente con anterioridad ya habia empleado
un método de ensamblaje en donde une ¢ funde la suela v la capellada dei zapato
formando asi un dnice elemento o producto final, axiste ya en el mercado (v en st
estado def arte) modelos de zapatos unitarics en donde se emplea el modslo de
utilidad gue se pretende registrar. Por o tanto, sste modelo de utilidad no tiene
efectos © ventajas técnicas novedosas cue los modelos 5857PM o 5862 NM de
propiedad de mi ciiente no hayan oresentado con anierioridad, por lo que sl

modeio de utilidad solicitade va se encontraba en ef estado de la técnica.

En consecuencia, y de manera muy rsspetuosa, me permito sefalar que ia
solicitud de registro de modelo de utilidad no es procedente, va que al encontrarse
este previamenie en el estado de la arte (talo como s& puede probar claramente
en fa pagina web de mi cliente previamente citada), carece de los requisitos de
patentabilidad (novedad, nive! inventivo v aplicacién industrial), los cuales son

indispensables para su concesion

UNDECIMO: Por fas snteriores razones su Despache debe proceder a denagar &
registro de la patenie de invercitn derominado “ZAPATC CON PANEL LATERAL
CONGCETABLE A 14 SUELA" oo incumpls con los requisitos primigenios de

i
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/103 ; Aviso DE NoTIFicacion Industria y Comercio
i SUPERINTENDENCIA

CORREO CERTIFICADO

Radicacion : 5-89438- -10-0 Fecha: 2009-05-05 08:01:07
Tramite : 3 MODELO

Evento : 1 REGDEPOQOSITO

Actuaciéon : 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : JULIQ JOSE SENEOR LOVNSTAMM Folios 1

Sefior (a) (es)

JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
CARRERA 11 A NO. 89-34 OFICINA 201
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION 21718

Fecha: 30/04/2009

Expediente : 5-89438

Tramite : 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucidn se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el

‘numero de resolucién a través de la opcion servicios en linea bases de datos - otros

servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 5232695. Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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nos . aviso be NoTIFicacion Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

CORREO CERTIFICADO

N Radicacién :  5-89438- -11-0 Fecha: 2009-05-05 08:01:07
Tramite : 3 MODELO
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuacién: 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : MARTHA BONILLA CASTRO Folios 1

Sefor (a) (es)
MARTHA BONILLA CASTRO
CALLE 26 NO. 4A-45 PISO 11
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 21718

Fecha : 30/04/2009

Expediente : 5-89438

Tramite : 3 PATENTES BE MODELO DE UTILIDAD

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este D&spacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontraré disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcion servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker Call Center 5232695. Linea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUCION 2171%
Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad
CERTIEICADO 667
Rad. N° 05-89438

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el numeral 2 de!
articulo 14 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el numero
05089438 del dia 06 de septiembre del 2005, se solicité conceder patente para la invencion
contenida en el expediente de la referencia. ‘

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 562 del 31 de marzo del 2006, habiéndose presentado oposicion por parte de la
sociedad Stanton & Cia S.A., representada legalmente por su apoderado doctor Julio José
Seneor, sin embargo, con este escrito no se aportaron pruebas técnicamente significativas
que pudiesen haber desvirtuado la patentabilidad del objeto en estudio, el opositor
simplemente sustento su oposicion presentando una relacion de los productos denominados
“Botas industriales 5857PM o 5862NM", ensefiando los métodos de ensamble que la
empresa utiliza en la fabricacion de sus botas, pero no se cita ni se puede apreciar
claramente la similitud que exista en el procedimiento o técnica usada en la unién de la
suela de los zapatos, para poder determinar con exactitud si existe alguna semejanza con el
objeto para el cual se solicita proteccidn, por lo tanto carece de fundamento.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirié al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de 1a Comision de la Comunidad Andina, aplicable a los
modelos de utilidad por remisién expresa del articulo 85 de la misma norma, para que
presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 71.a 78 del
cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el numero 05-089438-0008-
0000 del 08 de enero del 2009, atendié oportunamente el requerimiento formulado,
presentando nuevo folio 89 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones de caracter
técnico efectuadas en el examen de fondo. El capitulo en mencion se acepta, como quiera
que se ajusta a las prescripciones contenidas en los articulos 34 y 35 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail; info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION 217 (%
Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad
CERTIFICADO. 87
Rad. N° 05-89438
Comisién de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.
SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las
reivindicaciones 1 a 4 contenidas en el folio 89, razén por la cual este Despacho encuentra
procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de modelo de utilidad a la creacion

denominada:
“ ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA”
Clasificacion IPC: A 43 B 1/00.
Reivindicacion(es): 1a4 Folio(s): 89.
Titular(es): CHEN CHUANG-CHUAN.
Domicilio(s): Taipei Hsien, Taiwan R.O.C.
Inventor(es): Chen Chuang-Chuan.
Prioridad N°: 10/936,192 Fecha: 07 de septiembre del 2004 Pais: US.

Vigente desde: 06 de septiembre del 2005  Hasta: 06 de septiembre del 2015

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www sic.qov.co e-mail: info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION 21718
Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad
CERTIFICADO &b/
Rad. N° 05-89438

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la doctora Martha
Bonilla Castro, en su calidad de apoderada de Chen Chuang-Chuan, y al doctor Julio Jose
Seneor, en su calidad de apoderado de Stanton & Cia S.A., sociedad opositora,
entregandoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podran
hacer uso al momento de la notificacién personal o dentro de los cinco dias habiles
siguientes a ella. . .
/ey

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C.,alos 3 ABR. 2008

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

CARLO MARCENARO JIMENE.

Doctora

MARTHA BONILLA CASTRO
Calle 26 N° 4 — 45, Piso 11.
Bogota, D.C.

Doctor

JULIO JOSE SENEOR

Carrera 11 A N° 89 — 34, Of. 201.
Bogota, D.C.

Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax; 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA A RECURSO DE REPOSICION

Abogado
JULIO JOSE SENEOR

REFERENCIA: Radicacién No. 05-089438 (MU)

Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio No.

Folios 4

TITULO: “ZAPATO CONPANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA”

En atencion al Recurso de Reposicion interpuesto, se hacen las siguientes
aclaraciones:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: 3 -5 como se radico inicialmente,
Reivindicaciones: Inicialmente folio: 6, modificadas folio 89
Otros: Conceptos técnicos realizados.

Recurso de 2009-06-03, folios 95-106

2. Objeto de la Invencion

De acuerdo con el texto de la descripcion, los dibujos y las reivindicaciones, el
objeto de la presente solicitud es proporcionar un: “zapato que no necesita de
costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricacion”. (Folio 5y 7).

IPC: A43B1/00
3. Respuesta a los Argumentos del Opositor
En atencion a los argumentos del opositor se hacen las siguientes aclaraciones:

Con respecto al tercer argumento folio 96-97 donde el opositor cita las
reivindicaciones publicadas en la Gaceta de propiedad Industrial N° 562 de 31 de
Marzo de 2006 y con el cual basa la argumentacion, se debe tener en cuenta que
con motivo del requerimiento articulo 45 de oficio N° 13718 el solicitante allegd un
nuevo pliego de reivindicaciones que esta presente en el folio 89 y con el cual se
basd el examen de patentabilidad expedido en el concepto técnico N° 45, folios
91-94 dando como resultado la recomendacion de la concesion de la presente
solicitud.

Con respecto al cuarto argumento folios 97-98 donde el opositor cita la definicion
de modelo de utilidad segun el articulo 81de la decision 486 de la Comunidad
Andina de Naciones para asegurar que la presente solicitud no cumple con dicho



s

el pliego modificado allegado en el folio 89, en conclusion, no se tiene una base
probatoria contundente para realizar dicho analisis comparativo.

También luego de observar las paginas mencionadas “www.stanton.com.co y
www.afx.com.co” donde estan presentes dichos zapatos ya ensamblados, se
describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del método de “FULL
INJECTION”, en este caso el zapato ya conformado y especificamente el
ensamble de la suela, si es posible en corte, y que es el objeto explicito de la
presente solicitud. Por todo lo anterior se concluye que ninguno de los modelos de
zapatos citados por la empresa opositora puede afectar la novedad de dicho
objeto de la solicitud de modelo de utilidad

Con respecto al numeral quinto folio 101 donde se argumenta que ya habian
elementos u objetos equivalentes antes de la fecha Septiembre 7 de 2006, se
comenta, que la fecha de evaluacion de novedad se hace con respecto a la fecha
de prioridad de 2004-09-07, ademas no es comprobable dicha afirmacién con los
elementos probatorios que entrega la oposicion; en conclusion no es desvirtuable
la novedad del objeto de la presente solicitud dado que segun la decision 486 de
la comunidad Andina de Naciones define novedad como sigue: “Una invencion se
considera nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica(...)" y
como se expuso en el concepto técnico N°45 donde se cita un documento de
patente previo a dicha fecha de prioridad citada para compararlo se a afirmado en

el folio 93, que si es nuevo el objeto de la presente solicitud.

Con respecto al numeral sexto folios 101-102 donde se argumenta la falta de nivel
inventivo, se afirma que para un modelo de utilidad solo se realiza la evaluacion de
los requisitos de novedad y aplicabilidad industrial lo cual se comprobé con el
analisis descrito en el concepto técnico N°45.

Para mayor claridad se cita lo expuesto sobre el modelo de utlidad por: “El
régimen del modelo de utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de
Naciones. La decision 486", autor José Javier Villamarin.

“La carencia de actividad inventiva no obsta para obtener el titulo. En efecto,
tradicionalmente el mérito inventivo exigido para el modelo de utilidad, por la
circunstancia de tratarse de una invencion menor, no alcanza la altura que se
exige para el caso de invenciones patentables, (...), ello no significa que Ia
exigencia debe ser reducida tanto como para que resulte suficiente la sola
novedad objetiva.

La altura inventiva no es mas que la novedad calificada. Esto es, cuando se exige
una creacion que cumpla el requisito de mérito inventivo ya no resulta suficiente
que ella sea solamente nueva, en este sentido la novedad debe ser de tal entidad
“como para que la creacion no derive de modo obvio de la técnica anterior”, y en
este contexto la palabra critica es “obvio”.

En general existe acuerdo en que el mérito inventivo es exigido con menor rigor en
los modelos de utilidad que en las patentes de invencién, aunque esto no implique
que la exigencia se reduzca tanto como para que resulte suficiente la sola
novedad objetiva”.

Con respecto al numeral séptimo donde se cita el concepto como tal de
aplicabilidad industrial folios 102-103: se comparte la afirmacion hecha por el
opositor, ya que dicho requisito fue comprobado dentro de la emision del concepto
técnico N°45 en el folio 93.

Con respecto al numeral octavo donde se cita lo que ha dicho el Tribual Andino de
Justicia folios 103-104: con respecto a esto no se puede comprobar si dichos
productos poseen la misma configuracion de ensamble de suela ni presentan un
documento con la fecha de comercializacion de dichos zapatos previa a la fecha

W\ 2
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articulo, se afirma gque el elemento u objeto reivindicado si cumple con el requisito
de ser Modelo de Utilidad ya que dicho dispositivo involucra una nueva forma,
configuracion o disposicion de elementos de suela, de tal suerte que permite un
mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto y que le
incorpora o que le proporciona la ventaja o efecto técnico de no emplear costuras
ni pegantes para su ensamblaje y conformacion del zapato. Dicha afirmacion se
origina de la evaluacion de las caracteristicas reivindicadas y que se evaluan con
respecto al estado de la técnica, documento D1: FR2825241, en la presente tabla

folio 93, y de manera complementaria se anexa:

REIVINDICACION 1

D1

1) Una pala (10) con una plantilla (4) conectada a una
superficie inferior de la pala (10),

NO
Posee una pala (2) con una plantilla (5)
conectada a una parte inferior (5a) de!
mismo (ver figura 1 folio 72), pero no se
encuentran unidas entre sila palay la
plantilla de dicha configuracion.

{

2) Un panel lateral (2) que rodea la periferia de la parte
baja de la pala (10) e incluye una pluralidad de
aberturas (20) trazadas sesgadamente, y al menos una
hendidura (21) que se encuentra entre la pala (10} y el
panel lateral (2), y

NO

3) Una suela (3) que rodea el panel lateral (2) y la
plantilla (4),

Sl
Y una suela (8) unida alrededor de la
seccion de junta expuesta en la figura
folio 77 y 1a plantilla 5.

4) Caracterizado porque la suela (3) rodea el panel
lateral (2) y la plantilla (4), y el material de la suela (3),
por ejemplo caucho, es vaciado en por lo menos una
hendidura (21) y en las aberturas (20). El material de la
suela (3) es derretido y vertido en una cavidad del

| molde del zapato, conformando totalidad de la suela (3)

NO

Como se advierte, D1 claramente difiere de [a solicitud en el no empleo de una
pala ubicada de tal forma que esté unida de manera continua con la plantilla,
adicionalmente el no tener el panel lateral descrito por el solicitante y el cual esta
constituido por la pala (10), las aberturas (20) y la hendidura (21), proveyendo en
conclusién, la ventaja técnica de proporcionar un zapato que no necesita de
costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricacion y adicionalmente
proveyendo una nueva configuracion de zapato con respecto al estado de la
técnica existente hasta la fecha de prioridad definida en el petitorio de la presente

solicitud.

Ahora de acuerdo a la vifeta de novedad folios 98-101 donde se cita lo expedido
por la Superintendencia en el concepto N°02105248 del 28 de Noviembre de 2002
y donde adicionalmente se argumenta la falta de novedad del presente objeto
solicitado presentando una tabla comparativa de zapatos (modelos Bruce ZF-

1585, Clyde HT1432, Rover

IM1642, Baxter

5857PM) vy citando

las

reivindicaciones iniciales 1-4 del folio 6 y no las modificadas del folio 89 de la
presente solicitud, en donde dicha tabla cita que para los modelos de zapatos del
opositor se implementa el método FULL INJECTION para la ejecucion de la suela,
no se puede comprobar si dichos productos poseen la misma configuracién de
ensamble de suela, luego de seguir dicho proceso, no allegan una muestra con
una vista en corte de dichos productos citados, ni presentan un documento con la
fecha de comercializacion de dichos zapatos previa a la fecha de prioridad
aceptada de la solicitud (2004-09-07) y citada en el folio 1. Ademas por el hecho
de realizar la comparacion con un pliego de reivindicaciones que no coincide con
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de prioridad aceptada de la solicitud (2004-09-07) y citada en el folio 1. Ademas
luego de observar las paginas mencionadas ‘“www.stanton.com.co y
www.afx.com.co” donde estan presentes dichos zapatos ya ensamblados, se
describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del método de “FULL
INJECTION”, para este caso los zapatos con la configuracién resultante de dicho
proceso y que especificamente en la suela, que es el objeto explicito de la
presente solicitud de modelo de utilidad, no se muestra un corte detallado del
zapato donde se pueda apreciar el ensamblaje luego de la aplicacion del dicho
método “FULL IJECTION”. En conclusion no se han facilitado pruebas
contundentes que permitan desvirtuar la novedad del objeto solicitado.

Con respecto al numeral noveno folio 104, donde se argumenta la improcedencia
de este despacho de entregar proteccion al objeto de la presente solicitud de
acuerdo al articulo 14 de ia decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones se
comenta lo siguiente: que los requisitos evaluados para el modelo de utilidad
unicamente son los de novedad y aplicabilidad industrial, y dado a que en la
evaluacion del capitulo reivindicatorio del folio 89, hecho en el concepto técnico
N°45, con un documento de patente previo a la fecha de prioridad y analizando
elemento por elemento caracteristico en la tabla comparativa hecha en el folio 93,
se concluye que si tiene novedad y que cumple adicionalmente con la aplicabilidad
industrial folio 93. Es de concluir que el presente objeto de la solicitud de modelo
de utilidad puede adquirir proteccién mediante patente dado ademas a que la
ventaja técnica que proporciona dicho modelo es una nueva configuracion de
zapato que no necesita costura ni pegante, reduciendo asi el tiempo de fabricacion
de dicho objeto.

Con respecto al numeral decimo folio 104-105 donde se argumenta mediante |a
citacion de la definicion de modelo de utilidad y el nombrar los modelos de zapatos
que producen: 5857PM o 5862NM, se comenta lo siguiente: que la empresa
Stanton & Cia S.A argumenta mediante la relacion de los productos “botas
industriales 5857PM o 5862NM" que se pueden observar en la pagina web de
dicha empresa (www.stanton.com.co), donde adicionalmente se encuentran los
métodos de ensamble que emplea la empresa, es de resaltar el hecho de no
nombrar y ni se puede apreciar claramente la similitud en el procedimiento ©
técnica usada en la unidén de la suela de los zapatos para poder asi con certeza
comparar y concluir con las semejanzas de dichos productos de la empresa
Stanton & Cia S.A con el objeto de la presente solicitud, donde ademas no se
presenta una fecha, previa a la prioridad de la solicitud de modelo de utilidad
(2004-09-07), la cual se pueda tener como punto de partida y asi cuestionar la
novedad del objeto reivindicado en el modelo de utilidad. Por tales razones se
concluye gque los elementos probatorios entregados por el opositor son escasos y
de ninguna manera afectan los requisitos necesarios para concederle el privilegio
de patente a dicho modelo de utilidad.

4. Conclusion

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1-4 (folio 89)
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