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S u p e rin te n d en c ia  d e  In d u s tr ia  y C om ercio  

E . S. D.

R cf. R espuesta  oposición c o n tra  so lic itud  d e  reg is tro  d e  la  P a te n te  de U tilidad  

id en tif icad a  com o “ C ochón  E léc trico ” E S P A R  S.A . /  E x p . 13-168960.

H E C T O R  FA B IA N  C A R V A JA L  SA E N Z , m ayor de edad, identificado com o aparece al 

p ie de m i firm a, actuando en m i condición de apoderado de la sociedad E S P A R  S.A., tal 

com o se dem uestra en poder obrante en  el expediente, presento respuesta a oposición contra 

la solicitud de registro que obra en el expediente de la  referencia, presentada por el 

apoderado de T H E  M A T T R E S S  W A R E H O U S E  S.A .S, con fundam ento en los 

siguientes:

1. H E C H O S

1- El d ía 17 de Julio de 2013, en representación de la sociedad E S P A R  S.A ., se solicitó el 

registro de Patente M odelo de U tilidad titulada “Colchón Eléctrico”, correspondiéndole el 

expediente núm ero 13-168960.

2- Esta solicitud de registro fiie adm itida y publicada por parte de la entidad com petente en 

la G aceta de la Propiedad Industrial N o 700 del 21 de Julio  de 2014.

3- El apoderado de T H E  M A T T R E S S  W A R E H O U S E  S.A .S, doctor Julio José Seneor, el 

d ía  2 de Septiem bre de 2014, presenta escrito de oposición contra la  solicitud de registro de 

Patente de M odelo de U tilidad señalada en el num eral 1 de estos hechos.
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4- La Superintendencia de Industria y Com ercio, el d ía  5 de Septiem bre de 2014, corre 

traslado del escrito contentivo de la oposición.

5- E l térm ino para presentar respuesta a la oposición presentada vence el d ía 20 de Octubre 

de 2014. Com o lógica consecuencia, este escrito es radicado dentro de la oportunidad legal 

y  procesal por la sociedad que represento (E S P A R  S.A.)

6- Por lo tanto los térm inos son; ¡

Fecha de N otificación Septiem bre 5 de 2014

Term ino de Traslado D ía 1 Septiem bre 8 de 2014

Día 2 Septiem bre 9 de 2014

D ía 3 Septiem bre 10 de 2014

D ía 4 Septiem bre 11 de 2014

D ía 5 Septiem bre 12 de 2014

D ía 6 Septiem bre 15 de 2014

D í a ? Septiem bre 16 de 2014

D ía 8 Septiem bre 17 de 2014

D ía 9 Septiem bre 18 de 2014

D í a l o Septiem bre 19 de 2014

D ía 11 Septiem bre 22 de 2014

D ía 12 Septiem bre 23 de 2014

D ía 13 Septiem bre 24 de 2014

D ía 14 Septiem bre 25 de 2014

D ía 15 Septiem bre 26 de 2014

D ía 16 Septiem bre 29 de 2014

D ía 17 Septiem bre 30 de 2014
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D ía 18 Octubre 1 de 2014 -

D ía 19 Octubre 2 de 2014

D ía 20 Octubre 3 de 2014

D ía 21 Octubre 6 de 2014

D ía 22 O ctubre 7 de 2014

D ía  23 Octubre 8 de 2014 _

D ía 24 Octubre 9 de 2014 n

D ía 25 Octubre 10 de 2014

D ía 26 Octubre 14 de 2014

D ía  27 Octubre 15 de 2014

D ía  28 Octubre 16 de 2014

D ía  29 Octubre 17 de 2014

D ía  30 Octubre 20 de 2014

2. R E S P U E S T A  A  C O N S ID E R A C IO N E S  P R E S E N T A D A S  P O R  E L  O P O S IT O R  

R E P R E S E N T A N D O  A  T H E  M A T T R E S S  W A R E H O U S E  S.A .S.

Teniendo en  cuenta los puntos que aduce el apoderado de T H E  M A T T R E S S  

W A R E H O U S E  S.A .S, m e perm ito dar respuesta a cada una de ellas, dem ostrando la 

im procedencia de los argum entos esbozados por el opositor;
r-

•  De la irrcg istrab ilidad  alegada

a) D el artículo 81 de ¡a D ecisión 486  de la  C om unidad A ndina de Naciones:

La delegatura ha de tener en cuenta que estam os ante una solicitud de registro de Patente de 

M odelo de U tilidad, identificación que resulta preponderante y  necesaria para  entrar a 

estudiar lo m anifestado por el apoderado de la sociedad opositora. 'S>
0^
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El artículo 81 de la D ecisión CAN 486, señala:

“Se considera m odelo de utilidad, a toda nueva form a, configuración o disposición de 

elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, m ecanism o u otro objeto o de 

laguna parte  del mismo, que perm ita  un m ejor o diferente funcionam iento , utilización o 

fabricación  del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja  o 

efecto técnico que antes no tenia. Los m odelos de u tilidad  se pro tegerán  mediante  

patente

Le asiste razón al opositor cuando m anifiesta en su escrito que en  virtud del artículo 85 de 

la D ecisión Can 486, le “...son aplicables a las pa ten tes de m odelo de utilidad, las 

disposiciones sobre pa ten tes de invención contentiva en ¡a presente decisión en lo que  

fu e ra  pertinen te.... ” (Subrayado nuestro)

Pues bien, precisam ente esa “pertinencia” que cita el artículo, traduce en que si bien se 

debe dar observancia a  lo contem plado en el capitulo de patentes de invención, estas han de 

ir acom pañada de un análisis preciso, cuya relación directa ha de ir asociada a  la naturaleza 

de la solicitud planteada, en otra palabras, a que estam os ante una solicitud de Patente de 

M odelo  de U tilidad ; por ende, el estudio juríd ico  y técnico ante tal identificación, dista del 

que se le puede otorgar a  una Patente de Invención.

Lo anterior va en consonancia con el análisis del citado artículo 81; gracias a  su lectura, se 

puede determ inar que el m odelo de utilidad es una  figura que busca proteger pequeñas 

aportaciones técnicas (m ejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles 

sobre lo ya conocido.

B ien lo dice el profesor José Javier Villam arín: “E l m odelo de u tilidad  constituye una |
categoría de la  p rop iedad  industria l cuya exigencia inventiva, valor científico y
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avance tecnológico es menor, debido a  que más bien se traía de un perfeccionam iento  

técnico que se traduce en una m ejora de tipo práctico  o en una ventaja  en su em pleo o 

fabricación  y /o  un efecto beneficioso en cuanto a  la  aptitud  del objeto p a ra  satisfacer una

necesidad hum ana ’

Por lo tanto, y siguiendo el análisis, la carga “inventiva” que ha de tener el M odelo de 

U tilidad se lim ita a aquella aportación o perfeccionam iento tendiente a generar un 

beneficio, ventaja e incluso operabilidad del producto final.

h) D el M odelo de U tilidad v la Invención:

Sin duda alguna, sugiere de gran com plejidad diferenciar am bas figuras, esto es, el M odelo 

de U tilidad y la Invención; por ende tom arem os en cuenta los criterios existentes en la 

doctrina, las cuales han venido siendo de positiva acogida tanto en nuestra jurisprudencia 

com o en el Tribunal A ndino de N aciones.

Es así com o el profesor H erm enegildo Baylos m enciona que la ''''...d iferencia entre un

m odelo de u tilidad y  una invención estriba en aue aquel constituye una innovación

introducida en objetos conocidos anteriorm ente, que solo  incide en su  form a  (Negrillas 

y subrayado nuestro); a su vez, acudim os a  establecer tal diferencias tanto en  un criterio

cuantitativo com o cualitativo, siendo esto últim o la  de m ayor “aproxim ación"; “ el

m odelo de u tilidad  carece de una solución nueva de un prob lem a técnico, y  la  innovación  

sólo  se produce sólo respecto de aspectos m arginales o ejecutivos de aquello que y a  es 

conocido. La  jurisprudencia  afirm a con frecuencia  que hay invención cuando se realiza un

' V I L L A M A R IN , J o s é  J a v ie r .  E l  R é g im e n  d e l  M o d e lo  d e  U t i l id a d  e n  l a  n o m i a t l v a  d e  la  C o m u n id a d  A n d in a  

d e  N a c io n e s .  L a  D e c is ió n  4 8 6 .  B ib l io te c a  D ig i ta l  A n d in a ,  w w w .c o m u n id a d a a n d in a .o r g  

^ B A Y L O S  C o r r o z a ,  H e r m e n e g i ld o .  T r a ta d o  d e  D e r e c h o  I n d u s t r ia l .  E d i to r ia l  C iv i ta s  S .A . M a d r id  1 9 7 8  P . 

7 5 0 .
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producto  nuevo. M ientras que hay M odelo de U tilidad cuando se  m ejora un producto  

existente  (Negrillas y subrayado nuestro).

Dado lo com entado, realizando el estudio de lo m anifestado en  la norm a y la 

jurisprudencia, siguiendo incluso lo señalado por el profesor V illam arín, podem os 

distinguir los diferentes aspectos entre el M odelo de U tilidad y  una Patente de Invención, a 

saber;

“a. Los m odelos de u tilidad  sólo  pro tegen  a  la disposición, configuración o fo rm a  nueva de 

algún artefacto herramienta, instrumento, m ecanism o u otro objeto o de alguna parte  del 

mismo.

b. Los m odelos de u tilidad  suponen creaciones que im pliquen un m ejor o diferente 

funcionam ien to  de los objetos a que se refieran en la fu n c ió n  a la  que están destinados.

c. Los m odelos de u tilidad  no requieren nivel inventivo a  diferencia de lo que ocurre con 

las patentes.

Por ende, lo que se busca con el M odelo de U tilidad es un “progreso técnico^" totalm ente 

cuantifícable, bien sea en su uso, fabricación o estructura.

c) La  novedad: e l estado de la técnica: a  propósito del articulo 16 de la D ecisión C A N

486:

A su vez, el opositor acude, adem ás de lo ya señalado, a  lo consagrado en el artículo 16 de 

la D ecisión CAN 486 para  sustentar el escrito presentado.

’  V A N Z E T T I  A d r ia n o  y  D I  C A T A L D O  V ic e n z o .  M a n u a l  d i  D i r i t to  I n d u s t r ía le ,  S e c o n d a  E d iz io n e ,  M ila n o .  

G iu f f r í  E d i to r e ,  1 9 9 6 . P .  4 5 4 .
* V I L L A M A R I N , J o s é  J a v ie r .  E l  R é g im e n  d e l  M o d e lo  d e  U ti l id a d  e n  l a  n o n n a t i v a  d e  la  C o m u n id a d  A n d in a  

d e  N a c io n e s .  L a  D e c i s ió n  4 8 6 .  B ib l io te c a  D ig i ta l  A n d in a ,  w w w .c o m u n id a d a a n d in a .o r g

* P O L I  Iv á n . E l M o d e lo  d e  U t i l id a d .  E d ito r ia l  D ip a lm a ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 2 . P á g .  6 3 .
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La novedad allí relacionada con el estado de la técnica, y en consonancia con lo ya 

com entado por parte nuestra, en el m odelo de utilidad necesariam ente ha de ser distinta. 

“La diferencia com parativa entre ia novedad en las paten tes de invención y  la novedad en 

los m odelos de utilidad, radica en que, en el prim er caso, debe ser el objeto de creación 

algo que no ha existido antes, una solución a  un prob lem a técnico nuevo; en cambio, en los 

m odelos de utilidad, la novedad una innovación a  un producto  conocido que hace que se 

agregue a l m ism o una ventaja  o beneficio que lo haga m ás eficiente o productivo, p o r  lo 

cual se compara con e l objeto existente y  se determ ina cual ha sido el instrumento, 

mecanismo, herram ienta u objeto que se ha agregado a l objeto original, proporcionándole  

una nueva fo rm a  o configuración, m ejorando su aplicación industrial.

Esto últim o se dem uestra a continuación, en nuestra solicitud radicada ante su división así:

d) De la solicitud Patente M odelo de U tilidad Colchón Eléctrico

U na vez realizado el análisis anterior, se dem ostrará que nuestra solicitud tiene las 

características propias de un M odelo de U tilidad totalm ente registrable.

Tenem os clara la existencia en el m ercado de las llam adas “Cam as Eléctricas”; es m ás, el 

producto com ercializado por el opositor se relaciona directam ente con tal producto; en otras 

palabras, el producto del opositor re q u ie re  una estructura fija, siendo a esta la que se le 

integra el colchón respectivo; en otras palabras, el colchón tiene m ovim iento, gracias a que 

se “apoya” en la estructura fija (som ier, cam a) la cual tiene los m ecanism os que perm iten el 

m ovim iento.

Por lo tanto, el colchón por sí solo no tiene la capacidad de m overse, necesita  para  tal fin 

(se insiste), de que sea puesto encim a de la estructura fija, la cual es la que posee los

* V I L L A M A R IN , l o s e  J a v ie r .  E l R é g im e n  d e )  M o d e lo  d e  U ti l id a d  e n  la  n o r m a t iv a  d e  la  C o m u n id a d  A n d in a  

d e  N a c io n e s .  L a  D e c i s ió n  4 8 6 .  B ib l io te c a  D ig i ta l  A n d in a ,  w w v v .c o m u n id a d a a n d in a .o rg
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soportes m aestros que perm iten el m ovim iento; ello se determ ina en la  foto que el opositor 

com partió en el escrito radicado:

P ro d u c to  com ercia lizado  p o r  el O p o sito r;

Por el contrario, el producto por el cual se busca lograr el registro de patentabilidad por 

M odelo de U tilidad, N O  R E Q U IE R E  de ninguna estructura fija  (som ier, cam a) para su 

funcionalidad; en otras palabras, el colchón puede m overse de m anera autónom a, ya que los 

m ecanism os de m ovim iento están dentro de éste. En otras palabras, en este caso, si estam os 

hablando de un “Colchón Eléctrico”

Para m ayor ilustración, com partim os la  foto respectiva
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Com o se puede observar, el colchón opera independientem ente de la estructura fija que lo 

acom pañe, situación que difiere del producto opositor.

Por ende, es clara la innovación del M odelo de U tilidad solicitado a registro, agregando una 

clara ventaja frente a los productos existentes, generando una nueva configuración, 

m ejorando su aplicación industrial. En otras palabras, el progreso técnico es dem ostrable e 

identificable, m ejorando los productos existentes.

e) Resum en técnico de la patente M oldeo de U tilidad identificado como Colchón Eléctrico

N os perm itim os relacionar, por escrito, y adjuntando las m ism as com o anexo al presente 

escrito, las descripciones técnicas del registro M odelo de U tilidad solicitado, así como 

reproducciones gráficas donde se dem uestra la estructura interna del colchón, sus m otores y 

bases; todo ello, se insiste, va internam ente en el colchón, no en una estructura fija. A su
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vez, aportam os enlace (llnk) donde por video se puede observar la funcionalidad del 

M oldeo de Utilidad.

De los anteriores docum entos, así com o el link y dem ás inform ación, solicitam os a  su 

delegatura, la re se rv a  In d u str ia l (no publicación) de lo com partido com o anexo en este 

escrito.

3. P E T IC IO N

a) Con base en  todos los argum entos expuestos, respetuosam ente solicito a su Despacho 

declare infundada, en su totalidad, la oposición presentada por el A poderado de la sociedad 

T H E  M A T T R E S S  W A R E H O U S E  S.A .S Lo anterior teniendo en  cuenta que la  solicitud 

iniciada por m i representada cum ple con cada uno de los delineam ientos que la ley, la 

jurisprudencia, la m ism a Superintendencia y la doctrina señalan.

b) Se perm ita el norm al registro de la solicitud presentada por m i representada (Patente 

M odelo de U tilidad titulada “Colchón Eléctrico) según expediente 13-168960

c) Se conceda la solicitud de re s e r \’a  frente a la docum entación que se anexa al presente 

escrito, toda vez que es secreta y tiene valor com ercial. Por ende, se anexe al presente 

expediente en cuaderno separado.

4. A N EX O S

Se tenga en cuenta y  haga parte del expediente, la siguiente docum entación, la cual será 

aportada por separado, en consonancia con la solicitud de reserva solicitada:

a) D os (2) R eproducciones gráficas del interior m ecánico del colchón eléctrico
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b) Identificación del enlace (link) video de operabilidad del Colchón Eléctrico

c) D escripción Técnica.

d) Com unicación solicitando la reserva de la docum entación relacionada en  los presentes 
anexos.

5. PR U E B A S

Ruego a su despacho tener com o pruebas la existencia de la solicitud de registro de Patente 

M odelo de U tilidad presentada por m i poderdante E S P A R  S.A. radicada en  su despacho el 

17 de Julio de 2013.

6. N O T IF IC A C IO N E S

E s p a r  S.A . y  el suscrito las recibirem os en la secretaría de su despacho o en  la Calle 35 No

5-25 de Bogotá D.C.

A tentam ente,

H E C F A ^ N  c a r v á t a l  s a e n :

C.C. 5 .8 2 ^

T.P. 156.172 del C.S.J
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