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Referencia: Expediente N° 05-089.438

Solicitante: CHEN CHUANG-CHUAN

Oposilo. STANTON & CIA S.A.
Asunio:  Proceso gubernativo de oposicion a la concesion y registro del modal
y de utilidad.

Gaceta: $62 de marzo 31 de 2006.

L i_-i’RESENTAOIbN DE PRUEBAS RELACIONADAS CON EL ESCRITODE
OPOSICION CONTRA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD

JULIO JOSE SENEOR, mayor de edsd, vecino de la ciudad de Bogot, abogadg en
ejercicio, identificado como aperecs al pie de mi fime, en mi calidad de apoderado
general de la Sociedad STANTON & CIA S.A. domiciliada en Sibaté, Cundinamarca,
procedo a presentar como prueba argumentos adicionales a la demanda de
oposicién a la solicitud de registro v al ragistro del modelo de utilidad de un zapeto
con panel lateral coneciabie a la suela, presentado por CHEN CHUANG-CHUAN, en
los siguientes términos:
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f). ARGUMENTOS ADICIONALES

Presento, a continuacion, como prueba los argumentos adicionales que sopostan el
antenior ascrito de oposicidn.

La presente invencion, tal como se describe en ¢l resumen de! descubrimiento, se
trata de: “Un zapato que incluye una pale con una plantifia, y un panef lateral rodea
una periferia de /a parte baje de la pela. E1 panel lsteral incluye una pluralidad de
aberturas, y al menos una hendidura 5e encuenira entre la pala y el panel lateral. El
material de la suels, como el ceucho, rodea el panel lateral y es vertido en, por fo
menos, una hendidura y en las aberturas. El zapafo no necesita costura ni pegante™.

Al respecio, el Concepto No. 02038288 del 28 de Junio de 2002 emitido por la
Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a las patentes de Modelo de
Utilidad establece lo siguiente:

(...}

Patentes de Modelo de Utiiidad

De conformidad con o establecido en el articulo 81 de la Decisibn 486
mencionade, se considers modelo de utiided,_a foda pueve forme,

PPV NG RPN BF QUSRI LNt Iy 2 AN R C S NP SN VAT TG iy, RO ISy

Los modelos de utilidad serén protegidos mediante pafentes y so fes aplicaran las
disposiciones sobre patentes de invencioniL.

>
el
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1.3. Requisitos de Patentabilidad

1.3.1. Novedad

Debe entenderss como novedoso aquelio gque no $8 encuentra comprandido en el
estado de ia lécnice, es decir aquelio que no he sido accesibie al piblicoX.

E! Tribunal Andino de Justicia se he pronunciado seflelando que, para efecios de
delerminar si una invencién es nueva 0 no, se deben observar ias siguientes
reglas:

‘a) Concretar cual es la regla técnica apiicable a la soficitud de /a patente, pera o
cual quien examina debe velerse de ias reivindicecionss, que determinardn este
aspecto.

") Precisar ia fecha con base en le cual deba efeciuarse la comparacion entre /a
invencién y el estado de la técnice, la cual puede consistir en la fecha de Is
soiicitud, o /a priondad reconocida.

*c) Determinar cual es 8 contenido del estado de la técnice (anterioridades) en la
foche de prioridad.

) Finalmente deberé campararse la invencién con la regla técnica”.

1.3.2. Nivel inventivo

Una invencién tiene nivel inventivo cuando a una persona normaimente versaeds
en la materia comaspondiente, dicha invencidn no le hubiese resultado obvia, ni se
hublese derivado de manera evidents del estado de la técnica™-. EI Tribunsl
Andino,*a/ respecto ha menifestado que, entre los requisitos fundaementales para
la patentabiided se exige que la invencidn fenga nivel inventivo y para
determinario se requiere que la persona del oficio normeimente versada en la
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materia técnica comespondiante, considere Gue la invencién no es resultado obvio
ni se ha derivado def estado de /a técnica.

“El invenio puede constituir una derivacion del estado de la técnice, pero pare
calificar su cardcter de patentable, es preciso determinar si dicha derivecion no
resuita evidente, como s@ he dicho, para una persona normalmente versada en la
meteria. Surge por consiguiente un requisito adicionel al de la novedaed. el nive!
inventivo, del cual se desprende que la invencién, ademas de no ser obvia para un
axperto medio, debe ser siempre el resuffado de una aclivided crestive de!
hombre, sin que elio signifique que para aicanzar la regla tdcnica propuests, no se
puedan utifizar procedimientos o métodos comunes © ya conocidos en ef drea
técnica comespondients.. . Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser
elaborado con criterios generales, sino que dependers de lés especiales
circunstancias de cada caso".

1.3.3. Aplicacién indusirial

Se refiere a que el objeto de la invencién debe ser susceptible de aphicacion
industrial, es decir que su objefo pueda ser producido o utiiizado en cualiquier tipo
de industria, entendiendo por industria cusiquier actividad productiva, incluyendo
los servicios &L,

Este requisito consiste en que sea posibie producir o utilizer el objeto motivo del
invento en cuaiquier tipo de industria, incluida /a de los servicios. "En virtud de esta
exigencia, la innovacibn que pretenda patentarss deberd poseer un carécter
Monico, entendido esie término en el senlido de aprovechamienfo o
transformacién de las fuerzas de la nefuraleza, quedendo al margen de i
proteccitn por via de patentss equellas creaciones de valor meramente clantifico,
econdmico-comercial o estético L,
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Asl las cosas, para obtener la patente sobre una invencién o modelo de utilidad,
debers fenerse en consideracion el cumplimiento de ios requisitos establecidos en
cuanto a lo pertinente, descritos en los titulos I y Il de la Decisién 488 y demés
normas concordantes.(...) ". (Subraya y negrilla fuera del texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a que un modelo de utilidad patentabie
es aque! que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién
dal objeto que le incorpore 0 que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia, @l modeio de utiidad que se pretende registrar no
cuenta con la novedad ni ¢l nivel inventivo requerido.

Lo anterior s@ debe a que ya axistia en e} estado del arte un proceso ldéntico
de ensamble de zapato, produciendo como resultado final un zapato que
contione ol modelo de utilidad que hoy se pretende registrar. Como prusba de
o anterior, se puede acceder a la pdgina web de mi cliente
{ ). en donde en lo respectivo a métodos de
ensambie, se evidencia la utilizacién anterior a |a solicitud de registro de modalo
de utilidad de un procesa que produce un producto idéntico, Veamos:

“FULL INJECTION

inyeccion de material termopidstico en moldes con la
forme y tamaiio del zapato a fabricar usando o no fundas

(medias) texties. El resulindo s yn producto on ef gue

Ejompic de este sistema de fabricacibn son las bolas
industriales como 5857PM o 5862 NM, productos

&Y
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disefiados para uso en ambientes donde 56 requiere
proteger o/ pie y la plama de /a accbn del agua y otros
fiquidos, asl como, en general, nuesira linea BAXTER.
{Subraya y negrilla fuera del texto)".

Segun lo antericr, y debido a que mi cliente con anterioridad ya habie empleado
un método de ensamblaje en donde une o funde ia suela y la capellada del zapato
formando as! un dnico elemento o producto final, existe ya en el mercado (y en el
estado de! arte) modelos de zapetos unitarios en donde se emplea el modelo de
utilidad que se pretende registrar. Por fo tanto, este modeio de utilidad no tiene
efectos o veniajas técnices novedosas que ios modelos 5857PM o 5862 NM de
propiedad de mi cliente no hayan presentado con anterioridad, por lo que el
modeio de wtilidad solicitado ya se encontrabe sn el estado de Ja técnica.

En consecuencia, y de manera muy respetucsa, me permito sefialar que Ia
solicitud de registro de modelo industrial no es procedente, ya que al encontrarse
este previamente en el estado del arte (tal como se puede probsr claramente en la
pégina web do mi cliente previamente citada), carece de los requisitoe de
patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial), los cuales son
indispensables para su concesion,

PRIMERA: Que se rechace la solicitud de registro y el registro de modeio de utilidad
para un zepato con panel lateral conectable a la suela, solicitada por CHEN
CHUANG-CHUAN, y gue se tramita bajo expediente administrative No, 05-089.438.
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SEGUNDA : Que como consecuencia del rechazo solicitado, se deniegue el
registro del modelo de utilided para un zapato con panel [ateral conectable a la suela,
que trata la peticién anterior.

V. DERECHO

En deracho me fundamento en las siguientes normas:

1. Artico 42 y demés normas pertinentas de la Decision 4868 de la Comision de ia
Comunidad Andina.

2. El CAdigo de Comercio Colombiano en lo pertinente.
3. El Cadigo de Procedimiento Civil Colombiano en sus nonmas pertinentas,
4. Los demds decretos y normas complementarias que reguien la materia.

V. NOTIFICACIONES
Mi poderdante y yo, recibiremos notificaciones en la Secretaria de su Despacho o

en mi oficina de abogado situada en la Camera 11 A No. 89 — 34 Oficina 201 en |a
ciudad de Bogota.

Del Seior Director,

JULIO JOSE E%
C.C..No. 79’143, 179de Usaquén

del C.8.J.
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Con fundamanto an lo previsto por el articulo 43 de la Decisidn 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en el artfculo 85 de la misma
Deacisidn, se ls comunica que la oposicidn presentada por el doctor Jdlo José Seneor
L., quien achia como apoderado de Stanton & Cia S.A., retine los requisitos formales

exigidos por la ley al momento de su presentacion.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, se le concede el término de treinta
(30) dias habiles siguientes a la fecha de notificacién del presente oficio, para que haga

valer sus argumentaciones y presante pruebas.

Notifiquess el prasente oficio conforme a lo dispuesto en &l numeral 5.2, iiteral e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001,

27 J. 288
El anterior requerimiento fue notificado por fjacidn en lista de fecha,__ .
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