CAVEILLIER 7
ABOGADOS
Taléfang: {57-1} 347 3611
EDIFICIO SISKI Teletax: (57-1] 211 8850
vy cavaeligr.com CARAERA 4 No. 72 - 35 [(57-1] 540 0BED
cavelier@oavgliorsom AOGOTA €, COLONMA - :
P RINTERDENGIA Lk INDUSTRIA ¥ CCMERCIC
Sefiora Jefe de la | I“ l” llI I I
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES inllll|llll“ulﬁ|-lu1*31!5|!! m!lf.!LIa'I- ﬂﬂ!llﬂ“ |
Superintendencia de Industria y Comercio ot 2'“:1‘?%_0?_;5 170430 Dap. 2020 NUECREAGION;
E. 8. D. Trs 11 PATENTCIYI Cve 478 FASENACIGNALI
Al 538 PETCION Folins: 3
Tramite @ 011
Evento : 378

Actuacion : 538

Referencia :  Expediente No, 06.073.854
Asunto :  Solicitug de Patente para SUELA RESPIRABLE E
IMPERMEABLE PARA EL CALZADO
Solicitante o GEOX 5.P.A
Clase . A43B 007/006
. Publicada en . La Gaceta No. 587 del 18 de enero de 2008
Fecha de Solicitud 27 de julio de 2006

1. Yo, Emilio FERRERQ, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando
como apoderado en el asunto de fa referencia, atentamente, solicito se efectle el axamen
de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capitulo | del
PCT y segun lo establecido en el articulo 44 de la Decisidon 488 da la Comisién de la
Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de
$ 420.000.00, que comesponde ala tasa fijada segin lo dispuesto en la resolucion
Mo. 44372 de 26 de diciembre de 2007.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo
para que se efectle dicho examen y se continde con &l tramite de la solicitud.
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RADICACION EXPEDIENTE No. 08-73854

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
. FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROFIEDAD INDUSTRIAL No 587 DE

FECHA 18 DE ENERO DE 2008 EL. TERMINO HABIL SENALADO POR LALEY

EXPIRA EL 16 DE ABRIL DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de [os seis (B) meses siguientes a partir de ta fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd scolicitar v cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la sclicitud cmiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido an el Articulo 44 de |a Decisidn 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCERCS.
3l NG X
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Abogado

EMILIO FERRERO

Apoderado

ASUNTO Radicacidn 06-73854
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 519, | g
Ofic Bu.gu3
Folios 011

Patente de Invencidn 5]  Patente de Modelo de Utilidad ]

Via Nacional ]
Via PCT (fase nacional) <]  Capl [] Cap.ll ]
No. Sol. Internacional PCT/EP2004/01417

Fecha de Presentacion Intemal. 27 de Diciembre de 2004

Como resultade del examen de fondo, realizado con fundamento en el articuto 45 de
la Decision 486 da la Comisidn de la Comunidad Andina, sa e comunica:

1. Documentos estudiados

1.1 Descripcion: Folics: 36 a 49
1.2. Reivindicaciones:  Folios: 50 a 53
1.3.  Dibujos: Folios: 55 a 558
1.4 Prigridad: 30 de Diciembre de 2003, IT No. PD2003A000312

2. Objeto de la invencidn

e ElTitulo de la solicitud es: “SUELA RESPIRABLE E IMPERMEABLE PARA
EL CALZADO” (Folio 1).

+ La presents invencion se refiere a una suela raspirabte e impermeabla para
calzago.



En la Reivindicacién Independiente 1 se plantea una suela impermeable y
respirable para calzade, que comprende, en por o0 mengs una parte de su
extension, por lo mencs dos capas estructurales, una capa inferior (14)
provista de una estructura de soporte para formar la fanda de redadura, y una
capa supefior microporosa (15, 215) permeablie al vapor de agua,
comprendiendo dicha capa inferior (14) unas partes {14a, 114a) abiertas en
dicha capa superior (15, 215), estando dicha suela ¢aracterizada porque por
lo mencs una de las dos superficies (15a, 15b) de dicha capa superior {15,
215) comprende un revestimiento {21, 221) obtenido mediante un tratamiento
por deposicion de plasma para la impermeabilizacion.

En la Reivindicacion Independiente 25 se plantea una suela respirable e
imparmaable para calzado, que comprende, en por {0 mencs una parte de su
extension, por 1o menos dos capas estructurafes (314, 313}, una capa inferior
(314) provista de una estructura de soporte para formar |2 banda de rodadura
¥ Una capa superior microporosa (315) permeable al vapor de agua, estando
una membrana mpermeable {321) prevista encima de dicha capa superior
{315}, estando dicha capa inferior {314) provista de unas partes (314a)
abiertas en dicha capa superior (315), estando dicha suela (300)
caracterizada porque dicha capa superior (315) y dicha membrana
impermeable (321) estan unidas herméticamente en su perimetro para evitar
infiftraciones de agua.
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En la Reivindicacion independiente 26 se plantea un calzado impermeable y
respirable caracterizado porque comprende una suéla segin una de las
reivindicaciones anteriores.



En la Reivindicacién Independiente 27 se plantea un calzado impermeabie y
respirable, caracterizado porque comprende la siguiente combinacién de
elementcs:

Un conjunto (401, 501) que envuelve a modo de bolsa la zona donde se
introduce et pie y comprende una paia respirable (412, 512} a la que esta
asociada una membrana impermeable (421, 521) por lo menos en ura zona
inferior,

Una suela (400, 500} asociada debajo de dichoc ¢onjunto (401, 501} y que
comprende, a lo largo de por lo menos una parte de su exitension, por lo
menos dos capas estructurales (414, 514, 415, 515), una capa inferior (414,
514) provista de una estructura de soporte para formar la banda de rodadura,
siendo la capa superior (415, 515) microporosa y permeable al vapor de agua,
comprendiendo dicha capa inferior (414, 514) unas paries {414a, 514a)
abiertas en dicha capa superior {415, 515).

512

o De acuerdo con la descripcidn de la solicitud, se menciona la necesidad de
encontrar una suela y un calzado con caracteristicas de respirabilidad del
vapor de agua emitido por el sudor del pie e imparmeatilidad al agua y
suciedad externas, ademas de solucionar el problema gque usualmente
presentan las suelas con capa superior esponjosa las cuales absorben
considerablas cantidades de agua que se libera con el tiempo dando lugar al
ensuciamiento de las superficies donde camina el usuano.

» El objeto de la invencién definido se catalogd como A43B 7/08, segdn la
Clasificacion Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente
3.1. Descriggion (articulc 28 D 486)
e Argumentar la fakta de claridad ¢ divuigacién incompleta en la descripcién.
(incoherencias, ambigliedades, unidades ete., la no correspondencia con la

solicitud internacional original de acuerdo a las traducciones enviadas por el
solicitante, esto para las sclicitudes PCT {fase nacicnal})
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3.2

Concluir diciendo que la descripeién no cumple con el requisito de claridad y/o
divulgacion completa lo que haria dificil su comprensidén y ejecucidn de
acuerdo al art. 24 de la Dacision 486 o at. 22 del Tratedo PCT))

Reivindicaciones (articulo 30 D 466)

En fa reivindicacion independiente 1 se plantea una suela impermeable y
respirable para calzade perc no se caracteriza de manera coherente porque
en la parte caracterizante se mencicna que “...por lo menos una de las dos
superficies [15a, 15b) de dicha capa superior {15, 215) comprende un
revestimiento (21, 221) obtenido mediante un tratamiento por deposicion
de plagma para la impermeabilizacidn” (Megrita Personal}

Con esto, se puede cobservar que la caracterizacidén de la suela se esta
realizando por el método de elaboracion del revestimiento (21, 221} y nc por
las caracteristicas que corresponden a la susla, a saber, elementos que la
conformen, tipos de materiales, configuracién, etc.

Un invento en la categoria de producto debe ser caracterizado por su
estructura, elementos gue io conforman, naturaleza del material, disposicién,
configuracion, etc. y un invento en la categoria de método debe ser
caracterizado por su secuencia de etapas, condiciones de operacion,
particularidades de las operaciones unitarias, efc., como es convencional en el
ambito industrial.

Dado lo antericr, se recomienda modificar la reivindicacién independiante 1 de
modoe que la parte caracterizante esté conformada exclusivamente por las
caracteristicas propias de un producto y eliminar la expresidn en negrila que
constituye una particutaridad del métode de eiaboracion.

En las reivindicaciones dependientes 12 a 21 se expresan particularidades del
tratarmiento por geposicién de plasma. Sin embargo, se presenta la misma
incoherencia sefalada en el punto anterior.

Dado que parece ser muy importante el método de elaboracién de Ja pelicula
depositada, se recemienda considerar la posibilidad de plantear un conjunto
de reivindicaciones en la categoria de método y asi definir tos detalles y
particularidades de este.

En la reivindicacién 24 se manciona que “...dicho fluaropclimera es conecido
comerciaimente baje el nombre comercial de Zonyl® y es fabricado por
DuPont” (Negrita Personal). Sin embargo, Jas marcas y expresiones
tomerciales caractenzan € origen comercial de los productos y no las
propiedades de los productos (que pueden cambiar peribdicamente)
comespendientes a la invencion, Dado lo anterior no es posble aceptar
nombres de marcas comerciales y por ello, se recomienda eliminar dicha
informacion dei capitulo reivindicatorio.

El capitulo reivindicatorio incluye dos reivindicaciones, la 1 y 25 para plantear
una suela respirgble & impermeable para calzade. Estas reivindicacicnes
tisnen diferente parte caracterizante lo cual se presta para confusiones al
astablecer el concepta comun inventivo. Por ello, se recomienda plantear una
sola. reivindicacién independiente cuya parte caracterizants sea completa @n la
incorporacién de todos los detalles técnicos que constituyen el aporte que
realiza el sefior inventor



En la reivindicacién independiente 26 se plantea un calzade impermeable y
respirable pero se intenta definir porque “comprende una suela segun una de
las reivindicaciones anteriores”.

Dicha reivindicacidn no aporta informacién técnica sobre el calzado y por ello
debe ser eliminada.

En conclusién, &l capitulo reivindicatorio no cumpliria con el requisito de
claridad de conformidad con el articule 30 de la Decisién 486. Por ello, se
recomienda atender a las observaciones realizadas y allegar un nuevo
capitulo reivindicatorio modificado,

4. Unidad de Invencién {Articulo 25 D 486)

El capitule reivindicaterio estudio posee multiples grupos de invenciones en
unz soig soficitud en estudic. Los grupos identificados por fa Oficina son los
siguientes:

Reivindicaciones 1 a 24, 26

Una suela impermeable y respirable para calzado caracterizada porque
“comprende un revestimiento (21, 221) obtenido mediante un tratamiente por
deposicién de plasma para |z impermeabilizacion®

Reivingdicaciones 25 y 26

Una suela respirable e impermeable para calzado, caracterizada porgue “dicha
capa superior (315) y dicha membrana impermeable (321) estadn unidas
herméticamenite en su perimetro para evitar infiltraciones de agua”

Reivindicaciones 27 a 30

Un calzado impermeable y respirable que se define mediante la forma de
sellado de sus partes.

Como puede observarse, las caracteristicas técnicas esenciales de caga
invencién sefalada arriba parecen no tener relacion entre si pues ellas
podrian existir de mariera independiente. Por ello ne es posible identificar la
retacion técnica entre dichos grupos de invenciones que permna definir un
Unico concepto comdn inventivo.

En conciusion, fas reivindicaciones 1, 25 y 27 no parecen cumplir con el
requisito de unidad de invencién del articulo 25 de la Decision 485. Por lo
tanto, se recomienda al sefor solicitante iniciar con la correccidon de los
problemas de claridad sefialados en el numeral 3 de la presente comunicacién
que pedria superar el problema de unidad de invencién y de otra parte,
considerar la materia que ya es cenocida y que a continuacion se detallard, en
¢l evento de posibles modificaciones y/o divisionales que &l sefior solicitante
decida realizar.

5. Determinacién del Estado de la Técnica

« Lz fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica

a5,

Fecha de presentacién de la solicitud prioritaria; 30 de Diciembre de 2003



» Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizé la bisgueda en el estado de la
tecnica de documentos relacionados con la solicitud encontrdndose los

siguientes:
Fecha de
W | Documento Titulo publicacion
D1 | ES2185001 | “SUELA EXTERIOR TRANSPIRABLE" | 10 99 0n 0

6. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D 488)

6.1.  Novedad (articuto 16 [ 486)

+ Lainvencidn de la solicitud en estudic

De acuerdo con las reivindicaciones de la solicitud en estudio, se comprende
gue el elemento caracteristicc de la suela, elemento que permite la
impermeabilidad y respirabilidad del calzado, cansiste en 1a presencia de un

revesiimiento (21,221).

« E| Estado de s Técnica

En el documentc ES2185001 {D1) se divuiga la existencia de una susia de
calzado transpirable. Las figuras representativas son las siguientes:
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Susla exlerior
transpirable

Elamento de 1a
capa pxtarior

La capa interior {1} estéd formada por pléstico sinterizado. Materiales
adecuados para ello son polietileno, polipropileno o poliéster (Columna 4, linea
61— Columna 7, linea 1).

La estructura microporosa de la capa interior (1) es permeable al vapor de
agua. Por lo tanto, estd garantizada la evacuacion de 1a humedad del sudar
del interior del zapato. Ademés, la capa interior (1) sirve de soporte para una
capa exterior (2) {(Columna 5, lineas 2 - 7).

La estructura microporosa de la capa intericr (1) presenta poros cuye tamafio
medio oscila entre 3 y 250 micras {Columna 2, lineas 48 —~ 53}.

En el lado inferior de la capa interior esta aplicada la capa exterior (2) |2 cual
esta formada por elementos en forma de puntos (4a) o bandas, sobre todo en
forma de tacos, botones ¢ narvaduras {Columna 3, lineas 43 — 46).

Sobre la capa interior (1) se puede aplicar, ademas, una capa funcicnal (8}
resistente a! agua y permeable al vapor de agua, preferentemente compuesta
de PTFE microporoso estirado. De esta manera también es posible conformar
la suvela con resistencia al agua. En este caso, la consistencia o
microporosidad de la capa interior congfituye una ventaja, ya que exciuye (a
penetracion de particulas puntiagudas o abrasivas salvaguardando la capa
funcional de dafios mecanicos (Columna 4, lineas 24 — 34).

Comparacion elemento por elemento

Al realizar el anglisis de D1 se encontrd que la susla revelada en ese
documentc también posee la misma estructura que la de la solicitud, pues D1
divulga una capa interior (o capa superior en la solicitud), una capa funcicnal
(o revestimiento) sobre dicha capa interior y una capa exterior (o inferior)
debajo de la capa interior.

La capa interior de D1 tiene la misma naturaleza guimica y microporosidad
que la capa superior {15, 215) de ia suela de la solicitud y también, la capa
superior de D1 posee una capa funcional idéntica en naturaleza quimica al
revestimiento de la sueta de la solicitud.

Dado lo antericr, una suela con la astructura, microporosidad y naturaleza
guimica revetada en las reivindicaciones de la solicitud ya era conocida; por
ello no seria Nueva y no cumpliria con el requisito sefialado en el articulo 16
de la Decision 486,



De iguai manera, un calzade impermeable y respirable que comprends la
susla sefialada arriba, va formaba parte del estado de la técnica y por ello
tampoco seria Nuevo y no cumpliria con el reguisito del articulo 16 de la
Decision 486.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de |a presente solicitud se encuentran afectados asi:

0 a Reivindicaciones .
N Documento N afectadas Requisitc que afecta
D1 ES2185001 1,6-11,21, 27 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Anding, se le indica que debe dar respuesta dentro dei término de 60 dias contados a
partir de la fecha de notificacion de Ja presente comunicacion. En caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
ios Impedimentos para la concesidn, se denegaré la patente.

Notifiquese ei presente oficia conforme a o dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del imero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ESPEDES DE VERGEL.
Directora de Muevas Creaciones {C)

D4 . 200

El anterior reguerimiento fue notificade por fijacidn en lista, de fecha
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