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Superintendencia de Industria y Comercio

Carrera 13 No. 27 - 00

Ciudad

Ref.: Recurso de apelaciéon

JUAN CARLOS CUBEROS ACEVEDO, mayor de edad, domiciliado en Bogota,
identificado con cédula de ciudadania No0.1020731004, por medio del presente
escrito presento recurso de apelacion en contra de la Resolucién No. 31656 del 28
de mayo de 2013 “Por la cual se deniega una solicitud de patente de modelo de
utilidad”, con base en los siguientes:

. HECHOS

1. El dia 7 de septiembre de 2012 presente en la Superintendencia de
Industria y Comercio, en adelante SIC, una solicitud de patente de modelo
de utilidad radicada bajo el numero 12-153314-00000-0000.

2. El 2 de abril de 2013 la SIC me remitid6 via correo electronico un
requerimiento en el cual realizd una serie de observaciones vy
consideraciones respecto a la solicitud de patente presentada.

3. El dia 16 de mayo de 2013 di respuesta al requerimiento de conformidad
con las observaciones y consideraciones realizadas con por la SIC.

4. A través de la Resoluciéon No. 31656 del 28 de mayo, notificada el dia 4 de
junio de 2013 mediante fijacion en lista, el Director de Nuevas Creaciones
nego la solicitud de modelo de utilidad presentada el 7 de septiembre de
2012, estableciendo que la misma no cumplia con el requisito de novedad.

Il. FUNDAMENTOS DE LA APELACION

A continuacién procederé a presentar los argumentos en los cuales fundamento la
presente apelacion:

A. EL MODELO DE UTILIDAD CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
PATENTABILIDAD:

El articulo 81 de la Decision Andina 486 de 2000 define el modelo de utilidad
como "foda nueva forma, configuracién o disposicion de elementos, de algin
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién
del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia."



Asi las cosas existira modelo de utilidad cuando se le otorguen ventajas o0 mejores
sustanciales a un objeto, artefacto o herramienta previamente conocido, al
respecto José Javier Villamarin en su obra "El Régimen del Modelo de Utilidad en
la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decision 486", sefiala:

"De alli se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las
patentes de invencién, porque sirve para proteger pequefios inventos, que
constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto
obtener ventajas litiles sobre lo ya conocido."”

En otras palabras el modelo de utilidad resulta de alterar un elemento u objeto ya
existente atribuyéndole nuevas caracteristicas o componentes que le dan una
ventaja o mejor utilidad.

Ahora bien, para que el modelo de utilidad sea patentable se exige que cumpla
con dos requisitos: 1) Que sea novedoso y 2) Que tenga aplicacion industrial.
Sobre lo cual la Decisiéon Andina 486 de 2000 establece:

"Articulo 16.- Una invencién se considerard nueva cuando no esté comprendida en

el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida.

()

"Articulo 19.- Se considerard que una invencion es susceptible de aplicacion
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva,
incluidos los servicios."

En consecuencia un modelo de utilidad sera patentable siempre que sea
novedoso, es decir no se encuentre comprendido dentro del estado de la técnica,
entendiendo por ésta, que antes de la fecha de la presentacién de la solicitud de
patente el invento no haya sido divulgado o conocido por el publico y que tenga
aplicacion industrial, es decir que sea susceptible de ser fabricado o utilizado en
cualquier industria.

En atencion a lo anterior se encuentra que el modelo de utilidad "Medios de
sujecion y ajuste para tendido de cama" cumple con los requisitos de
patentabilidad exigidos por la legislacion vigente, ya que:

1) A través de la configuracion de elementos en los componentes del tendido
de cama (sabana ajustable, sabana plana, plumén, cubre plumoén, edredon

' José Javier Villamarin. E/ Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la
Comunidad  Andina de  Naciones. La Decision  486(1)". pag. 5.
http://www.comunidadandina.org



y/o cobijas) se le otorga a éstos una ventaja o mejora sustancial consistente
en que éstos se encuentren ajustados y sujetos entre si evitando que el
tendido se distienda y facilitando y haciendo mas agil el proceso de tendido
de cama.

2) Dicha configuracion de elementos que le otorgan una ventaja o mejora a los
componentes del tendido de cama (sabana ajustable, sabana plana,
plumén, cubre plumén, edredén y/o cobijas) es novedosa puesto que no
existe invento conocido por el publico con anterioridad que consista en la
misma configuracion de elementos que le otorguen la mencionada
funcionalidad a los componentes del tendido de cama.

Cabe senalar que la novedad no se pierde por el hecho de que existan
inventos que cumplan con la misma funcién, puesto que esta se predica, en
el caso de los modelos de utilidad, en el hecho de que la configuracién o
disposicién de elementos que le dan una ventaja o mejor utilidad al objeto
existente sea novedosa, es decir que no haya sido previamente conocida
por el publico.

3) El modelo de utilidad "Medios de sujecion y ajuste para tendido de cama" es
susceptible de ser fabricado o utilizado en la industria textil.

En atencion a lo anteriormente expuesto se encuentra que el modelo de utilidad
"Medios de sujecién y ajuste para tendido de cama" cumple con todos los
requisitos exigidos para el reconocimiento de la patente.

B. EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD NO FUE REALIZADO EN
ATENCION A LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD DEL MODELO
DE UTILIDAD:

Inicialmente es preciso sefialar que el Director de Nuevas Creaciones de la SIC,
manifiesta en la Resolucién No. 31656 del 28 de mayo de 2013 que la solicitud
presentada el dia 7 de septiembre de 2012, bajo el nimero 12-153314-00000-
0000 era un solicitud de patente de invencion, cuando en efecto se trata de una
solicitud de patente de modelo de utilidad. Al respecto en la pagina 1 de la citada
Resolucién se lee:

"Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el dia 7 de septiembre
de 2012 con el No.12-153314-00000-0000, el sefior Juan Carlos Cuberos Acevedo
presento (presentaron) la solicitud de patente de invencién titulada "MEDIOS DE
SUJECION Y DE AJUSTE PARA TENDIDOS DE CAMA".

De igual forma en el numeral QUINTO del considerando se establece:

"Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisi6n Andina 486
expedida por la Comision de la Comunidad Andina "Los paises miembros
otorgaran patentes apara 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”

Al respecto llama la atencion el hecho que se haga referencia a los requisitos de la
patente de invencién cuando éstos son diferentes a los exigidos para las patentes
de modelo de utilidad, quedando en duda el hecho de que el andlisis efectuado se
hubiere realizado en consideracion de los requisitos de la patente de invencion y
no del modelo de utilidad como en efecto debia hacerse.

Cabe sefialar que las invenciones y los modelos de utilidad son diferentes puesto
que las primeras son todos aquellos productos o procedimientos nuevos que
constituyen la solucién a un problema técnico, las cuales, para ser patentables
deben ser novedosos, tener nivel inventivo y aplicacion industrial, mientras que los
modelos de utilidad son mejoras o ventajas que se otorgan a elementos, objetos u
artefactos conocidos por la sociedad, los cuales, para ser patentables deben ser
novedosos y tener aplicacion industrial. Al respecto José Javier Villamarin, en su
obra "El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina
de Naciones. La Decisién 486" establece:

"El modelo de utilidad constituye una categoria de la propiedad industnal,
semejante a la patente de invencion, cuya exigencia inventiva, valor cientifico y
avance tecnolégico es menor, debido a que mas bien se ftrata de un
perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo practico o en una
ventaja en su empleo o fabricacion y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud
del objeto para satisfacer una necesidad humana."”

Asi las cosas, los requisitos de patentabilidad de los modelos de utilidad son
menos estrictos que los requisitos de las patentes de invencion, ya que si bien los
dos deben ser novedosos y tener aplicacion industrial, no se exige, en el caso de
los modelos de utilidad que tengan nivel inventivo, es decir que no resulten
obvios para una persona versada en la materia.

Al respecto la organizacion mundial de la propiedad intelectual establece:

"Las principales diferencias que existen entre los modelos de utilidad y las
patentes son las siguientes:

e Los requisitos para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que
para las patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el requisito de la
"novedad", los requisitos de la "actividad inventiva" son mucho mas laxos o
incluso no existen. En la préctica, se utiliza la proteccién mediante modelos
de utilidad para innovaciones menores que quizds no satisfagan los
criterios de patentabilidad. ™

2 José Javier Villamarin. E/ Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la
Comunidad  Andina  de  Naciones. La  Decision  486(1)". pag. 6.
http://www.comunidadandina.org
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Ahora bien, respecto al requisito de la novedad, en el caso de las patentes de
invencion se cumple cuando el producto, el procedimiento no haya existido antes,
mientras que en el caso de los modelos de utilidad se cumple con el requisito de la
novedad cuando a un producto, artefacto, elemento que ya existe se le otorga una
ventaja o utilidad a través de una nueva forma o configuracion de elementos.
Sobre lo anterior la doctrina sefala:

‘La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invencién y la
novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el
objeto de creacién algo que no ha existido antes, una solucién a un problema
técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una
innovacion a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja
o beneficio que lo haga mas eficiente o productivo, por lo cual se compara con el
objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo,
herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionandole una
nueva forma o configuracién, mejorando su aplicacién industrial, y que ademas,
dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica.™

Ahora bien analizadas las consideraciones de la Direccion de Nuevas Creaciones
de la SIC para negar la patente, se encuentra que el analisis realizado se centré
en establecer si la solucion al problema técnico era novedosa, equiparandola a
una solicitud de patente de invencion, sin tener en cuenta el hecho que el modelo
de utilidad es la configuraciéon de elementos que le otorgan a un producto u objeto
que ya existe, una ventaja o mejor utilidad, lo cual en el caso en concreto se
obtiene a través de la adhesion o nueva configuracién de elementos en los
componentes del tendido de cama que le permiten que se encuentren sujetos
entre si evitando que se distiendan y haciendo mas facil y agil el proceso de
tendido de la misma.

Cabe reiterar que en el caso de los modelos de utilidad se cumple con el requisito
de la novedad se cumple con el hecho de que la configuraciéon de elementos en el
objeto que ya existe sea novedosa.

Por ofra parte analizado el estudio que realizé la Division de Nuevas Creaciones,
se encuentra que éste se centrd6 en comparar la funcionalidad del modelo de
utilidad "MEDIOS DE SUJECION Y DE AJUSTE PARA TENDIDOS DE CAMA",
sin atender a las caracteristicas o la configuracion de elementos que lo hacen
novedoso.

El examen de patentabilidad debe realizarse mediante la comparacién elemento a
elemento del modelo de utilidad cuya patente se solicita y mas aun cuando lo que

* José Javier Villamarin. E/ Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la
Comunidad  Andina de  Naciones. La  Decision  486(1)".  pag. 19.
http://www.comunidadandina.org
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se pretende reivindicar no es la funcionalidad del invento sino la configuracion de
elementos que le otorgan una ventaja a un producto, en este caso a los
componentes del tendido de cama, por lo que el examinador no debia centrarse
en determinar si la funcién era o no nueva si no en si la configuracién de
elementos cumplia con dicho requisito.

C. EL MODELO DE UTILIDAD SI CUMPLE CON EL REQUISITO DE LA
NOVEDAD:

Una vez hechas las anteriores consideraciones procederé a demostrar porque el
modelo de utilidad "MEDIOS DE SUJECION Y DE AJUSTE PARA TENDIDOS DE
CAMA" si cumple con el requisito de novedad.

DETERMINACION DEL ESTADO DE LA TECNICA

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 07 de septiembre de 2012,
que corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud nacionai.

La presente tabla presenta inventos que de conformidad con lo establecido con la
Direccion de Nuevas creaciones comparten caracteristicas técnicas con el modelo
de utilidad “Medios de sujecién y de ajuste para tendidos de cama”

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

D1 US 3'092'848 *Bed sheet holder” 11/Junio/1963
\rnan “Button alignment and stabilizing

D2 US 5'099'531 system for bedding” 31/Marz0/1992

El documento D1, divulga un dispositivo de sujecion de sabanas para cama sobre
el colchén (Col. 1, lineas 8 a 12)

El documento D2, divulga un conjunto de medios de sujecion tales como botones
colocadas en el pie del colchon con sus respectivos ojales en las sabanas,
cubrecama, cobijas, etc. (resumen).

1. REIVINDICACION 1

La reivindicacion 1 de MEDIOS DE SUJECION Y DE AJUSTE PARA TENDIDOS
DE CAMA, es comparada por la SIC mediante [a siguiente tabla, con las
caracteristicas técnicas del documento D1.

Caracteristicas esenciales D1
El medio de sujecién y ajuste y agarre para
tendidos de cama, que comprende

Una sabana ajustable la cual cuentaconuna
cinta elastica ubicadas sobre las cuatro
esquinas de la sdbana.

Sujetador de sabanas para cama (Titulo)

Bandas cruzadas interconectadas (30 y 32) con
dispositivos de ajuste (34) ubicadas en las cuatro
esquinas de la sébana (Hoja 1, Fig. 1;Col. 2, lineas
60a67)
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