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Referenda, Expethente No 05 089438 

Soctante: CHEN CHUANG-CHUAN 

Opositor: STANTON & CA S.A. 

Asunto: Oposiciôn al reste de patente de invenciÆn de tItulo 

"ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA 

SUELA. 

582 de 31 dc Marzo de 2306. 

I. ESCRITO DE OPOSCON CONTRA LA SOLICITUD DE REGSTRO DE LA 

PATENTE DE INVENMONDE I]TULO ZAPATO CON PANEL LATERAL 

CONECTABLIE A LA SUELA". 

JUUO JOSE SENEOR, mayor de edd, veeTho de a ciudad de Bogota, abogado en 

ejerdco, ideniflcido como ap&ece a pie de r firma., en mi cadad de apoderado 

de a sociedad STANTON & CA dorn lila.ia en SbatØ, Coomba, procedo a 

?nte.r,poner recursc de reposciôn y en sLido ecÆn contra ia resouciôn 21718 

de 30 e ahr de 2309, a travSs de cuai se cncede e registro de la patente de 

rnod&c de utthdad denomnada ’2APATO CON PANEL. LATERAL CONECTABLE A 

LA SUED�,A", los anteriores recursos se sustetan, an QS sguientes tØrminos: 

1ErQi Que an laesoucn 273 e.30 de abrd de 2009, & Despacho 
consde r 

ciJ,’CC: i.ie & extrac: - de so/k- d fue publicado I’’ /a 

Csc&a de ía roieded Ind ’ io. 562 de 1 de rnarzo del 2006, 
hLidndOSe oc’Oi cc e1e de /C soiedad Stanton & Cit. 



SA, representada .fegairnente por su apoderado doctor Julio Jose Seneor 
sin embargo, con este escrito no Sc aportaron pruebas tOcnicamente 
significativas que pudiesen haber desvirtuado Ia patentabilidad del objeto en 
estudio, ci opositor simplemente sustento su oposición presentando una 
re/ac/on do los productos denorninadcs "Botas industria/es 585 7Pm o 
58621’VM’, enseæando los rnØtodos do ensamble que Ia empresa utilizaen ía 
fabricaciOn de sus botas, pero no so c/ta iii se pude apreciar claramente Ia 
simiiItud que exista en Ci pcocedimiento c tOonica usada en ía union de Ia 
sue/a de los zapatos, para podor determiner con exactitud Si existe alguna 
semejanza con ci objato pare ci cual se soicita protecciOn, por 10 tanto 
�caroce do fundamento(.. 
(..)QUiNTO: Que en virtud de lo dispuesto en ci articulo 14 do Ia DecisiOn 
486 expedida par ía ComisiOn do La Comunidad Andina se otorgaran 
patontes". . .para. !as invenciones, sean do producto a de procedimiento, en 

. todos los campos de ía tecnoioga, siem pro que scan nuovas, ten gan nivol 
inventivo y Sean susceptibies do aolicac:On industriaI(.)" 

SEGUNDO. No estamos de acuerdo con os argtmentos dados par el Despacho 

pare conceder & registro de patente do rnodea do uthidad denominado: "ZAPATO 

CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA". Par Io anterior, a 

continuaciôn nos permitremos desvrtuar ios argumentos expuestos en a 

resoluciOn impugnada. 

TERCRO Entrarernos al esudio do a socftud do patente de modelo de utUidad 
para vec Si Ia. misma öurnre con  ios requisitos de patentabUidad. Es asi, como 

observando ia pubcación del extracto en ia Gaceta do Propiedad lndustr4 No 

562 cie 31 de Ma’zo de 2006, bajo el nümero do pubcacôn 8, encontramos que so 

describe !a frwencOn de i Sguente manera: 

(? Un zapao que ccnpi’ende 

Una pa con una panta conectada a una superfice inferior, 
Un pane ateral rodeando una peiiferia do Ia parte baja de Ia paa e 
cuyendo una puralidad de aberturas trazadas sesgadamente, al menos 

una hendkiura quo so encuentra entre Ia paa y ei pane’ lateral, y 
-- Una suea rodeando asnei taraiy a antHa, material de Ia suela 
verUdo or:, por o menos, unai ..va y en ias abertjras. 

2. Ei zapato ’ ndcado en revndicacOn I dcnde el panel laterai tiene 
unS parte parabe en uc orde, un bcrde do a suea termna baja la parte 

egahe. 

E zapato revi’idk:;’ en revrUcoOn 1. Donde una conex6n 
rrUernbro une un bord : Danei ors. un borde bajo de a paa y dos 
ados do a pantiUa. 
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4- El zapao revndcado en ia revrdcacÆn 1, donde la paia estÆ 
compuesta de rnUtpes oartescosidas inas con otras. 

� CUARTQ+ E! arUcuo 81 de a Decisón 488 de a ComisÆn de la Comudad 

Andna, thspone: 

Se consdea modeo de uthdad, a toda forma, configuracón o dsposcón 

de eernentos, de agCn arefacto,, herrarnienta, instrumento, mecanismo u 

otro objeto o de algona parte del ms’o, uppernita un mjpodfferente 

fundonarnento1utzaco 0 ab caconde etc ueLeincopore o 

Lie e_prcporcone aunauthdadvectaja cto tØcnco qie antes 

no iw.i (..+)’ (Subrraya iue;a ce texc). 

En el caso concreto, & rnod&o de uthidad que es objeto de soicitud de registro, no 

goza en momenta aguno de ser un producto ciue ofrezca una ventaja tØcnica 

novedosa (es decr, que no se encuentre anticipada al pubcc en genera a 

momento de a sohcitud de su regtro) o una utidad que antes no se encontraba 

an un zapato. En otras p&ahas, ya exste en & mercado zapatos que contenen 

un pan& atera c.onecado a Is suela (a cua sobresae laterafrnente) ofreciendo 

asI una mayor estshldad y comoddad s p�ibico consumdor, 

Al respecto, en & Ooncepo 02.10515 de 25 ce Noviembre de 2002 ernitido par 

Super tendencl3 de lndustda y Comsc, se lo sguiene con respecto a 

los rnodos ce utc-c3es 

)e conformkid. con Ic estabecdo en c- srtkc 81 de Ia Decision 486 

mencionada s con&dera mod&c de uthdad, a toda nueva forma, 

configurackr; csk& a de elemenos, de agn an.efacta, herrarnienta, 
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nstrumento, mcanisnio u otro objeto 0 de alguna parte del mismo, gue 

permitaunmejor a diferente funcionamigIgto,,utilizaci6n o fabricación 

prapprcone aquna utflidad, 

ventajaeectotØcnico que antes�no thna(Subrraya y negriHa fuera de 

texto) 

Es competamente clara y no hay iugar a dudas, segün Ia anteriormente expuesto, 

que & material objeto de oposici6r no es nov’edoso en lo absoluto, ya que con 

anterioridad ha sido expuesto al Dubiico Un zapato con una su&a tal coma se 

pretende registrar hay coma rnodeo de uthidad, sn ue este ofrezca un 

funcioriarniento mejorado a diferente, a ventaa tØcnca guna. 

El articuio 82 de la decisiOn 486 de la ComiOn de la Comunidad Andina, expone 

lo siguiente: 

"Nose coinsderaran rnodeos de utffldd Has obras plasticas, las d 

arqutectura,joa obletos gue tt.viera Unicamente carÆcter estetiçj 

H"(Subrraya y negrWa fuela as texc., 

Respecto a io anterior, y tenierao en consdesciOn que el rnodeio de zapato que 

se pretende regsTrar no contiene nngn efecto o ventaja tØcnica que con 

anterioriaad no cantuviera un producto srnisr (cuaiqu otro zapato), solo resta 

decft que en este caso se trata tie un modeic de zapato con un diseno que sok 

tiene fines estØticos, y �a nomi a as bien ara ci afirmar que in modelo de 

utifidad no lo consttuye objetos qie tm meramente un carÆcter estØtico, 

A! tenor de Io estahiecido en s normas citadas encontramos que existen unos 

requisitos de patentatthidad, entre los que esian: i) novedad, ii) nivel inventivo y ifi) 

apIicacOn ndustai, as acuerdo con o teor, entraremos ai estudio de cads 

uno de los requisitos mencionados se cumpen p01 la socitud de registro que 

estamos estudiando: 

Noverad 
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En relack5n con ese requstc en ci cencepto o, 02105248 del 28 de novie.mbre 

de 2002, ernitido por la Superntendencki de Industria y Comercio manifesto en 

reaciôn con ci, 0 siguiente: 

) Debe entenderse como novedoso aqueo qua no se encuentra 

cornprendido en estado dc a tØcrcs, es deck aqueHo que no ha sido 

aocesble al p0bc&. 

El Tribunal Andino de Justicia Se ha. pronunciado seæalando que, pare 

efectos de determn ar s una nvencdn as nueva o no, se deben observer 

as siguients reglas: 

a) Concretar cuai es Ia regla ecnca acahle a Ia soctud de patente, 

para a cual quer: exarnna debe valerse de as reivindicaciones, que 

deterrnina!Æn este aspecto 

b) Precisar Ia fecha con base en a -Iuai deba etectuarse la comparacian 

entre la invenón 
v 

el estado de tØcnica, Ia cual puede consisUr en 

fecha de la soictud, o pdoridadreconocida 

C) Determftiar cua es ci contenko d& estato de .a tØcnca (anterioridades) 

en Ia fecha de prioridad. 

I,, Finalmente deherÆ corn:pararse 4a., nven côn con Ia regla t6cnicau2, 

Atendiendo a lo establedo encontramos cue solo es susceptible de regstro 

patente dc modelo de uthidad qua sea ncvedcsa, es deaL, que no este en 

estado de Ia tOcnlca, a sea que no hara sdn aacesble al pubUco. 

A obsenar a soctud e.nconhiamcs clue exte reindicación de pr’ioridad, por lo 

cual Ia fecha que dehe observer e Despacho nera reaUzar a comparación entre el 

estado de Ia tØcnica y la invencidn se e 7 de septembre de 2004, en relaciOn a 

la deterrninaciOn dcl estado de is tØcncs a feha encontramos que dentro del 

gremlo de comarciazadcres y fabrlcantes ce caizada el estado de la tØcnica esta 

dado, p: la exist naL d(--- dfe es dt H ’: do ensambie y dLeæo de caizado,. 

os  a a unidos por a’ 

materi de (Ia qua. ml cliente denornlna FULL NJECTION). as’, mismo, es 

comn axiste ncia de caneles Iatoraes en e csado, asi coma la existencia de 

una conexiôn ertre e horde del panel 
v 

al horde e Iaa suela, asi coma a 

Decs.Ær: 4. tcuo 
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exstenca de una pala con rnuitpes partes cosidas, Para Mostar to anterior, 

hacendo una büsqueda en ias pàgnas web www.stantoncomo y 

www.afx,comco encontramos varcs mc�ac a erores a la fecha de prordad 

invocada que comparten gran pare de ias., racterscas rnenconadas. Tat y 

come se observa a contnuacOrr 
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De acuerdo con o anterior encontrarnos cue a soctud de regstro de la patente 

de invenciOn no umpe con ei recusito�de novedd, puce, la misma cc encuentra 

en e estado de tØcnic-a de este oc :urtos (cezado) Adicionafrnente, 

dehe terese en cuenta cue so pueden r strarse patentee de invenciOn que 

cumpan con el equstc de novedad; de ecuerdo con definicOn que nos dÆ ci 

Dccionario de a Lengue Espaæo de a Reai Academia Espanoa (Novena 

ediciÆn) en su pàgiria927 cc enende pow’- "MJEVO (D& latin novus.) RecØn 

hecho o fabricado. Que cc ye o qe se oye por primera vez. Distinto o 

� dferante de o que antes habia o arendido () (NegriHas fuera de 

texto). Ahora bien, terendo caro k ce sig tce p2abra NUEVO y siendo 

este un reauisito pdrngenio de regstrab1dad como hemos estabiecido la socitud 

de regstro nc o es. 

QUNTO Ahora bn tel y ccmr. se ran en p:eb anterior antes de a 

fec1e de socitud do ’ catente de nvencn ThPATO CON PANEL LATERAL 

CONECTAE3LE A L\ SUELA" Let dc cesente o osicón. y recursoesto es 7 

de sepembre de 2001 Ø�ste ye edsLa en el est do Lt Øcrtha, era conocido por 

e pühco en general y se ccmerceebe en e rorcado naonaL 

SEXTO: Suienco con icc requUtcs en1cdos ccc U 14 do ic DecisÆn 486 

dc ia Comón de Ccmundad Ane La Neones enfrarernos al estudic del 

Ina, qUo dc rLe nvarttivc �cc rUeULr cnn el mLci en el concepto No, 

21 O524l clel 2 do noLernbco do ci :Aio "D r-  L Superintendenela do 

ndustLa y Comerco r enileetÆ cc roeo;Ln cc e, io &guH;ente: 

- Una I Jcnci TS {,n’�O T:Jo CUOfldO p00? UflC PCTS000 

norma/menlo vcA en io n’,de ccnec ooecllenlo, dicha invenc/On no 

hLbiOSO 13 cbvie 01 cc hn’Llee ncncUi d manera evidente del 

e.todo de i tLcnice3 /irlbe.nn: n coo4 do Juslicia, a) mspecto he 

manifestadc q 1EJinvonLnDeodnncn1runadcIaci6n del estecfode 

ig2L LJ’able, es 

)eir 486, & 8 
Tr; a3 c.-OncEt , 
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una persona norrnalmene _vccsadaniamateria. Surge par coJgepte 

un reguisito adiciana, al de novedaoeln/veiinventivo, del cual se 

desprende que )a invenciÆr’ ademÆs de no ser obvia para un experto 

media, c/abe ser siempre ci resulEado c/a una actividad creativa del hombre, 

sin qua el/a signifique que para a/oanzar la regla tØcnica propuesta, no se 

puedan utilizer procedirnientos o mØtocics cornunes a ya conocidos en ai 

area tOcnica correspondiente Par el/c, af juicia del nivel inventivo no 

puede ser elaborado con criterkx- genera/as, sino que dependerÆ de las 

especiales circunstancias 
c/a cada caso." (Subrayas fuera de texto)L 

De acuerdc con o anteror enccnrarnos como ieuto indispensable para la 

obtenc6n de un registro de patente de nvencón qua & msmo debe poseer nive! 

inventivo, 10 cual quiere decir, segün o estabecdo par la Icy y el Tribunal Andino 

de Justicia, es que ci mismo dehe ser una creacÆn de hombre que no resufte 

evidente para una persona ncmamente vesada en la mater, sin embargo, 

encontramos que en la scUcitud de patenie. de mod&a de uthidad no hay ninguna 

recón a inforrnación  qua perrnta dedic, avance creativo en la solicitud de 

regktro de a patente, con Ic cua podriamos entrar a concIur, qua la misma, soIo 

contene elementos ohvos dentro dci estado de !a tØcnica del calzado y su rntodo 

de ensamb!e. Encontranda as misrro que e dseæo socitado solo posee 

dfterencas secundaras frente eazarones ia exstentes, con Ia cual se 

encuent’a que al msmo carece de nive inventivo exgido par los articulos 14 y 18 

de a DecisOn 486 de la Gomunkiad Anthna de Naones. 

SEPT!MO: Finalmente, siguendo con hs reautos exqidos par el articulo 14 de 

la DecsiOn. 486 de Ia Comón de la Comunidad Andina de Nackines, entrarernos 

a! estudo del requito cIa susceptb dad de a cathór,industrial,  en re!ación con 

& msmo en a! concepto No. 02103248 de 23 de ncv-rbre de 2002, emitido par 

Ia Superintendenc de ndustde y Coc c iarfestó en re!ación con el, Ic 

siguiente. 

(. .;ApnccI indstria1 

Sc ret7ere a qua ci objeto de fa !nvenciOn pusda ser producido a utilizado en 

cualquier tio c/c Iæds/i1, entendienoo per indu.stria cuciquier actividad 

.An&no de 1ust,c. roc: 
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�froductiva,  incluyendo los SCPv’ICIOS6. Asi En virtud de esta exigencia, ía 

innovacion que pretence parenrarse aeoera poseer Un Caracter tecnico, 

entendido este tØrmino en & senticio de aprovechamiento o trans formación 

de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protecciOn por 

via de patentes aquellas creaciones de valor rneramente cienfifico, 

econOmico-comercial o est6ti0o7". 

En reladôn con este punto encontramos, qua es el Unco con el que cumpe la 

socitud de patente, pues tai y como se demuestra en los documentos aportados 

en la socitud este modelo de utdad es sceptble de apcación  industrial. 

OCTAVO: En este orden de ideas y reforzando Ia sostenido a lo largo del presente 

escrito a continuación citamos 10 que ha dicho & Tribunal Andino de Justicia al 

respecto: "Ahora, para que una invenci6n sea novedosa se requiere que no 

estØ comprendida en el estado de la tØcnica; es decr, que antes de la fecha 

do presentación de  la soUcitud de la patente o de la prioridad reconocida, 

tanto la innovación como  los conocirnientos tØcnicos que de ella se 

desprendan no haya sido accesible al pUbflco, por cualquier medio, 

entendiendo que Ia dffusión debo contener inforrnac;ión suficiente sobre la 

invencón para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para 

diseæar & invento, y en apUcacion a k expresado, el Tribunal ha sostenido 

que la invenciÔn, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la 

misma Se ha encontrado al a000so del pibllco por cualquier medio, con 

independencia del ¶ugar on que la posibilidad do acceso se haya producido, 

del nümero de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo 

que estas hayan obtenido, salvo los supuestos do excepción previstos en el 

artIculo 3 de la Decisthn do la referenda" (Proceso 49 IP - 2005. InterpretaciÆn 

Prejudicial del 14 de Abril del 2005) A resoecto s6lo nos queda per comentar que 

tai y coma se ha dernostrado a lo largo ad presente escrito la patente de model,--

de
odelode

 utilidad ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA" que se 

pretende registrar NO ES NUEVO, ya que exste, se ha producido, y se ha 

publictado en Ci mercado tanto nacior coma ntlemacional desde antes de Ia 

fecha de solicitud de registro, as, msmo crece tambiØn & requisito de nvei 

6 
Decsón 486, articuic 19. 

Trbuni Andino de Justca, proceo 135-1P-2300. 
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inventivo, toda vez, que & mismo no representa un avarice creativo dentro de la 

industria de las caizado, pues no constituye una ventaja a electo tØcnico que antes 

este no tenia. 

NOVENO. Siguiendo !iteralmente to estabiecdo en et articulo 14 de la decisk5n 

486 del acuerdo de Cartagena, no es procedente desde el punto de vista legal el 

registro de una patente de invención que no es nueva y que carece de nivel 

inventivo. Ahora bien desde e punto de vista comerciat es iguatmente 

improcedente ya que pone en desventaja a los demÆs productores y 

comercializadores de calzado, togrando asi que las practicas comerciales resuiten 

restrictivas de la competencia , toda vez que se le estarÆ otorgando al soticitante 

el derecho de exciusividad sabre un zapato cuyo concepto ya es conocido en el 

mercado, y no aporta ningün etemento creativo frente a los existentes y en 

consecuencia prohibiria a los demÆs productores y comerciantes del gremio la 

producciÆn, comercializaciôn, distribuciôn y yenta de zapatos que compartan un 

mismo sistema de ensamble, to que propciaria un rnonopolio en la producciOn, 

distribuciôn, comercialIzacôn de este tipo de productos y en consecuencia una 

hecatombe en la economla nacional, at iguat que la competencia desleal con & 

grernio que tantos esfuerzos ha reatizado en a generación de empleo y del 

crecimiento econômico del pals, ya que se Ic otorgarla una ventaja adicional e 

injustificada at solicitante en la produccOn, distribución y comercialización de este 

tipo de prod uctos. 11 

DECiMOTeniendo en cuenta to anterior, en cuanto a que un modelo de utilidad 

patentable es aquet que permita un mejor a diferente funcionamierito, utilización a 

fabricaciÆn del objeto que le incorpore a que le proporcione aiguna utilidad, ventaja 

a efecto tØcnico que antes no tenia, at modelo de uthidad que se pretende registrar 
no cuenta con la novedad iii el nivel inventivo requerido. 

Lo anterior se debe a que ya existla en et estado del arte un proceso idØntico dc 

ensamble de zapato, produendo coma resuado final un zapato que cantiene et 
modelo de utilidad que hay se pretende regstrar. Came pru.eba de to anterior, se 
puede acceder a la pagina web de mi cente (Wwwstantoncom), en donde en to 
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1-Etivo a mØtodos de ensarnbe, se evdenca uthzacOn anterior a la solicitud 

de registro de modelo de utiHdad de un proceso que produce un producto idØntico, 

Veamos: 

"FULL INJECTION 

Inyección de material terrnopÆsUco en moldes con la, forma del zapato a 

fabricar usando o no fundas (meds) textiles, El resultado es un producto 

en el que suea y caeflada constituyen un elemento unitaria, sin 

ensambles, sin costuras, totalrnente imperrneables en sus paredes. 

Ejemplo de este sstema de fabricaón son as botas industriales como 

5857PM o 5862NM, productos osenados pare uso en embientes donde se 

requiere proteger ci pie y Is -pierna de la ac.ción d& agua y otros Uquidos, as 

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

Segün lo anterior, y debido a que mi cUente con anterioridad ye habla empleado 

un mØtodo de ensamblaje en donde une a funde la suela y Is capeUada del zapato 

formando asi un ünico elemento a producto final, existe ya en el mercado (y en el 

estado del ante) modelos de zapatos unitarios en donde se emplea el mod10 de 

utilidad que se pretende registrar. Par lo tanto, este modelo de utiidad no tiene 

e ectas a ventajas tØcnicas novedosas cue los odelos 5857PM o 5862 NM de 

propedad de mi ciiente no hayan presentado con anteoridad, por lo que & 

modelo de uthidad socitadoya se enccntraha en el estado de la tØcnica. 

En consecuencia, y de manera muy respetuosa, me permito seæalar que la 

solicitud de registro de modelo de utifidad no es procedente, vs que al encontrarse 

este previamente en el estado de Is an:e (tiO coma se puede prober clararnente 

en is pagina web de mi cUente prevarnente citada), carece de los requisitos de 

patentabilidad (novedad, nvel inventivo y apUcaciôn industrial), los cuales son 

indispensabies para su concesión. 

UNDECMO Pras ntriores rones su Dew ache  ceha proceder a deneger & 

regstro de Ia patente de invencón deomado ’ZAPATC CON PANEL LATERAL 

CONCETABLE A LA -, SUELJV pc cu mpUr con los requisftos prirnigenios de 
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AVISO DE NOTIFICACION 

CORREO CERTIFICADO 

Seæor (a) (es) 
JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM 
CARRERA 11 A NO, 89-34 OFICINA 201 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION 
Fecha: 
Expediente: 
TrÆmite: 
Evento: 
Actuaciôn: 

Industria y Comercio 
SUP[R!NTENDENCIA 

Radicación: 5-89438- -10-0 Focha: 2009-05-05 08:01:07 
TrÆmite: 3 MODELO 
Evento: I REGDEPOSITO 
Actuación: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatario: JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM Folios I 

21718 
30/04/2009 
5-89438 
3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD 
I REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO 
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 tØrmino de cirico (5) dIas hÆbfles 
contados a partir del envo de la presente citaciOn, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciOn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarØ por edicto, el cual se fijarÆ por el tOrmino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentación e Informaci6n. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pagina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn,  la cual podrÆ ser 

.consultada desde un computador con acceso a Internet, en Ia pÆgina www.sic.gov.co, con el 
- nümero de resoluciôn a travØs de la opcion servicios en Ilnea 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 INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor indique el nCimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 

radicaciOn consignado en el sticker Call Center 5232695. Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: nfolsic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 
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/103 AVISO DE NOTIFICACION Industna y Comercio 
CORREOCERTIFICADO S U P E R I N T E N D E N C I A 

Radicaclón: 5-89438- -11-0 Fecha: 2009-05-05 08:01:07 
TrAmite: 3 MODELO 
Evento: I REGDEPOSITO 
Actuaclón: 432 COMUNICACTOADM 
Destlnatario: MARTHA BONILLA CASTRO Folios I 

Seæor (a) (es) 
MARTHA BONILLA CASTRO 
CALLE 26 NO. 4A-45 P150 11 
BOGOTA D.C. 

Referencia RESOLUCION: 21718 
Fecha: 30/04/2009 
Expediente: 5-89438 
TrÆmite: 3 PATENTES E MODELO DE UTILIDAD 

� Evento: I REGISTRO/D 
Actuación: 432 COMUNICA ION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Dbpacho ubicado en la Carrera 13 No. 27-
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas hÆbiles 
contados a partir del envio de la presente citaciOn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciOn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciOn se 
notificarØ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
DocumentaciOn e lnformación. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarØ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dIa hÆbil siguiente al de su notificación, la cual podrÆ ser 

.consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opción servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

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

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor indique el nUmero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int- 2 Tel 5880070 
radicación consignado en el sticker Call Center 5232695. Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: infosic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 



Industria y Comercio 
SUPERNTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 217 

Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad 

CERTIEICADO 66’ 

Rad, NO 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 del 

articulo 14 del Decreto 2153 de 1992, y 

CONSIDERANDO: 

PRJMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el nUmero 
05089438 del dia 06 de septiembre del 2005, se solicitó conceder patente para la invención 
contenida en el expediente de la referencia. 

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial NO 562 del 31 de marzo del 2006, habiØndose presentado oposicion por parte de la 
sociedad Stanton & Cia S.A., representada legalmente por su apoderado doctor Julio JosØ 
Seneor, sin embargo, con este escrito no se aportaron pruebas tØcnicamente significativas 
que pudiesen haber desvirtuado la patentabilidad del objeto en estudio, el opositor 
simplemente sustentO su oposiciOrt presentando una relaciôn de los productos denominados 
"Botas industriales 5857PM o 5862NM", enseæando los mØtodos 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 tØcnica usada en la uniOn de la 

AD suela de los zapatos, para poder determinar con exactitud si existe alguna semejanza con el 
objeto para el cual se solicita protección, por lo tanto carece de fundamento. 

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se req uiriO al solicitante en los tØrminos del 
articulo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, aplicable a los 
modelos de utilidad por remisiOn expresa del articulo 85 de la misma norma, para que 
presentara respuesta a las observaciones de carÆcter tØcnico visibles a folios 71 a 78 del 
cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos 
establecidos por esta DecisiOn, para la concesiOn de la patente. 

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nümero 05-089438-0008-
0000 del 08 de enero del 2009, atendiO 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 carÆcter 
tØcnico 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 DecisiOn 486 expedida por la 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 38226 95. Linea 9800-910 165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: siC.gQ.CO 

Bogota IJ.C. - Colombia 



Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 2 17 i 

Por (a cual se otorga una patente de modelo de utilidad 

CERTIFIcAPck. ’; 7 
Rad. No 05-89438 

Comisiôn de La Comunidad Andina se otorgarÆn patentes ". . .para las invenciones, sean do 
producto o do procedimiento, en todos los campos do la tecnologIa, siem pro que sean 
nuevas, ten gan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciOn industrial". 

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las 
reivindicaciones I a 4 contenidas en el folio 89, razón por la cual este Despacho encuentra 
procedente conceder para las mismas el privilegio soicitado. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de modelo de utilidad a (a creaciOn 
denominada: 

"ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA" 

Clasiflcación IPC: A 43 B 1/00, 

Reivindicación(es); I a 4 Folio(s): 89. 

Titular(es): CHEN CHUANG-CHUAN. 

Domicillo(s): Taipei Hsien, Taiwan R.O.C. 

lnventor(es): Chen Chuang-Chuan. 

Prioridad No: 10/936,192 Fecha: 07 de septiembre del 2004 Pals: US. 

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

Sede Centro: Carrara 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.sicov.p e-mail: jfiggy.co 

Bogota D.C. - Colombia 



Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 217 t 

Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad 

CERTIFICADO 

Rad. No 05-89438 

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrâ los derechos y las obligaciones establecidos en la 
DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina y demÆs disposiciones legales 
vigentes sobre propiedad industrial, precisando Clue para mantener vigente la patente se 
deberÆ cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme 10 dispone el articulo 80 de la 
referida norma comunitaria. 

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resoluciOn a la doctora Martha 
Bonilla Castro, en su calidad de apoderada de Chen Chuang-Chuan, y al doctor Julio JosØ 
Seneor, en su calidad de apoderado de Stanton & Cia S.A., sociedad opositora, 
entregÆndoles copia de la misma, advirtiØndoles que contra ella procede el recurso de 
reposiciOn ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrÆn 
hacer uso al momento de la notificaciOn personal o dentro de los cinco dIas hÆbiles 
siguientes a ella. 

TI 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota, D.C., a los 30 ABR, 2009 

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 

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

Doctor 
JULIO JOSE SENEOR 
Carrera 11 AN° 89-34, of. 201. 
Bogota, D.C. 

(\VJ Lt7 
CARLO MARCENARO JIMENE4 

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.go e-mail: infolsic.aov.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: RadicaciOn No 
TrÆmite 
Evento 
Actu aciôn 
Oficio No. 
Folios 

05-089438 (MU) 
002 
001 
430 

51 

TTULO: "ZAPATO CONPANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA" 

En atenciôn al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes 

49 
aclaraciones: 

1. Documentos estudiados 

Descripci6n: Folios: 3 - 5 como se radicô inicialmente, 

Reivindicaciones: Inicialmente folio: 6, modificadas folio 89 

Otros: Conceptos tØcnicos realizados. 
Recurso de 2009-06-03, folios 95-106 

2. Objeto de la Invención 

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 

41 costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricaciOn’. (Folio 5 y 7), 

IPC: A43131/00 

3. Respuesta a los Argumentos del Opositor 

En atenciôn a los argumentos del opositor se hacen las siguientes aclaraciones: 

Con respecto al tercer argumento folio 96-97 donde el opositor cite las 
reivindicaciones publicadas en la Gaceta de propiedad Industrial N° 562 de 31 de 
Marzo de 2006 y con el cual basa la argumentaciôn, se debe tener en cuenta que 
con motivo del requerimiento articulo 45 de oficio NO 13718 el solicitante allego un 
nuevo pliego de reivindicaciones que estÆ presente en el folio 89 y con el cual se 
basô el examen de patentabilidad expedido en el concepto tØcnico NO 45, folios 
91-94 dando como resultado la recomendación do la concesión do  la presente 
solicitud. 

Con respecto al cuarto argumento folios 97-98 donde el opositor cita la definición 
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 



\\) 

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

TambiŁn luego de observar las paginas mencionadas "www.stantoncom.co y 
www.afx.com.co donde estân presentes dichos zapatos ya ensamblados, se 
describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del mØtodo 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 hablan 
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 200409-07, ademâs no es comprobable dicha afirmaciOn con los 
elementos probatorios que entrega la oposiciOn; en conclusiOn no es desvirtuable 
la novedad del objeto de la presente solicitud dado que segün la  decisiOn 486 de 
la comunidad Andina de Naciones define novedad como sigue: "Una invenciOn se 
considera nueva cuando no estÆ comprendida en el estado de la tØcnica( ... )" y 

4 como se expuso en el concepto tØcnico N045 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 101102 donde se argumenta la falta de nivel 
inventivo, se afirma que para un modelo de utilidad solo se realiza la evaluaciôn de 
los requisitos de novedad y aplicabilidad industrial 10 cual se comprobO con el 
anÆlisis descrito en el concepto tØcnico N145. 
Para mayor claridad se cita lo expuesto sobre el modelo de utilidad por: "El 
regimen del modelo de utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de 
Naciones. La decisiOn 486", autor JosØ Javier Villamarin. 

"La carencia de actividad inventiva no obsta para obtener el titulo. En efecto, 
tradicionalmente el mØrito 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 la 

. exigencia debe ser reducida tanto como para que resulte suficiente la sola 
novedad objetiva. 
La altura inventiva no es mØs que la novedad calificada. Esto es, cuando se exige 
una creaciOn que cumpla el requisito de mØrito inventivo ya no resulta suficiente 
que ella sea solamente nueva, en este sentido la novedad debe ser de tal entidad 
"como para que la creación no derive de modo obvio de la tØcnica anterior", y en 
este contexto la palabra critica es "obvio". 
En general existe acuerdo en que el mØrito inventivo es exigido con menor rigor en 
los modelos de utilidad que en las patentes de invenciOn, aunque esto no implique 
que la exigencia se reduzca tanto como para que resulte suficiente la sola 
novedad objetiva". 

Con respecto al numeral sØptimo 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 
tØcnico N145 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 configuraclOn de ensamble de suela ni preSentan un 
documento con la fecha de comercializaciOn de dichos zapatos previa a la fecha 



artIculo, se afirma que el elemento u objeto reivindicado si cumple con el requisito 
de ser Modelo de Utilidad ya que dicho dispositivo involucra una nueva forma, 
configuraciôn o disposiciôn de elementos de suela, de tal suede que permite un 
mejor o diferente funcionamiento, uti(ización o fabricaciOn del objeto y que le 
incorpora o que le proporciona la ventaja o efecto tØcnico de no emplear costuras 
ni pegantes para su ensamblaje y conformaciôn del zapato. Dicha afirmaciôn se 
origina de la evaluaciOn de las caracterIsticas reivindicadas y que so evalUan con 
respecto al estado de la tØcnica, documento Dl: FR2825241, en la presente tabla 
folio 93, y de manera complementaria se anexa: 

REIVINDICACION I DI  
1) Una pala (10) con una plantilla (4) conectadaa una NO 
superficie inferior de la pala (10), Posee una pala (2) con una plantilla (5) 

conectada a una parte inferior (5a) del 
mismo (ver figura 1 folio 72), pero no se 
encuentran unidas entre si la pala 

y 

la 
lantilla de dicha_configuraciOn. 

2) Un panel lateral (2) que rodea la periferia de la parte NO 
baja de Ia pala (10) e incluye una pluralidad de 
aberturas (20) trazadas sesgadamente, 

y 

al menos una 
hendidura (21) que se encuentra entre (a pala (10) 

y 

el 
panel lateral (2), 

y 

3) Una suela (3) que rodea el panel lateral (2) 
y 

la SI 
plantilla (4), Y una suela (8) unida alrededor de la 

secciOn de junta expuesta en la figura 
folio 77 

y 

la plantilla 5. 

NO 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 10 menos una 
hendidura (21) yen las aberturas (20). El material de la 
suela (3) es derretido 

y 

vertido en una cavidad del 
mode del zapato, conformando totalidad de la suela --

Como se advierte, Dl claramente difiere de la solicitud en el no empleo de una 
pala ubicada de tal forma que estØ unida de manera continua con la plantilla, 
adicionalmente el no toner el panel lateral descrito por el solicitante y el cual estÆ 
constituido por la pala (10), las aberturas (20) y la hendidura (21), proveyendo en 
conclusion, la ventaja tØcnica de proporcionar un zapato quo no necesita de 
costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricación y adicionalmente 
proveyendo una nueva configuracion de zapato con respecto al estado de la 
tØcnica existente hasta la fecha de prioridad definida en el petitorio de la presente 
solicitud. 

Ahora de acuerdo a la viæeta de novedad folios 98-101 donde se cita 10 expedido 
por la Superintendencia en el concepto N°02105248 del 28 do 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 1M1642, Baxter 5857PM) y 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 mØtodo FULL INJECTION para la ejecuciOn de la suela, 
no se puede comprobar si dichos productos poseen la misma configuraciOn do 
ensamble de suela, luego de seguir dicho proceSo, no allegan una muestra con 
una vista en code do dichos productos citados, ni presentan un documento con la 
fecha de comercializaciôn do dichos zapatos previa a la fecha de prioridad 
aceptada de la solicitud (2004-09-07) y citada en el folio 1. AdemÆs por el hecho 
de realizar Ia comparación con un pliego de reivindicaciones que no coincide con 



de prioridad aceptada do la solicitud (2004-09-07) y citada en el folio 1. Ademªs 
luego do observar las paginas mencionadas "www.stantoncom.co y 
www.afxcomco" donde estÆn presentes dichos zapatos ya ensamblados, se 
describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del mØtodo do FULL 
INJECTION", para este caso los zapatos con la configuración 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 code detallado del 
zapato donde se pueda apreciar el ensamblaje luego de la aplicaciôn del dicho 
mOtodo 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 la decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones se 
comenta lo siguiente: que los requisitos evaluados para el modelo de utilidad 
inicamente son los de novedad y aplicabilidad industrial, y dado a que en la 
evaluaciOn del capitulo reivindicatorio del folio 89, hecho en el concepto tOcnico 
N145, 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 

S industrial folio 93. Es de concluir quo el presente objeto de la solicitud de modelo 
de utilidad puede adquirir protección mediante patente dado ademÆs a que la 
ventaja tØcnica que proporciona dicho modelo es una nueva configuraciOn do 
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 so argumenta mediante la 
citaciOn de la definición de modelo de utilidad y el nombrar los modelos de zapatos 
que producen: 5857PM 0 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.corn.co), donde adicionalmente se encuentran los 
mØtodos 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 0 

tØcnica usada en la uniOn de la suela de los zapatos para poder asi con certeza 
comparar y concluir con las semejanzas do dichos productos de la empresa 
Stanton & Cia S.A con el objeto de la presente solicitud, donde ademÆs 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 que los elementos probatorios entregados por el opositor son escasos y 
de ninguna manera afectan los requisitos necesarios para concederle el privilegio 
do patente a dicho modelo do utilidad. 

4. Conclusion 

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