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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 52186

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolucion No. 30483 del 20 de mayo de 2021, el
Superintendente de Industria y Comercio resolvio denegar la patente de invencion a la
creacion titulada ‘GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLIMERO ESTRATIFICADO
COEXTRUIDO Y SU METODO DE OBTENCION, UNA CONSTRUCCION DE SUELO QUE
COMPRENDE DICHA GEOMALLA Y UN METODO DE REFORZAR UNA MASA DE MATERIAL
DE PARTICULAS CON DICHA GEOMALLA', con fundamento en lo dispuesto en el articulo 16
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al establecer que la invencion
en estudio no cumple con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de mayo de 2021, con
el No. NC2021/0007107, la sociedad TENSAR CORPORATION, LLC, por conducto de
apoderado, presentd solicitud de revocatoria directa contra la citada Resolucion, con
fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

En primer lugar, el apoderado de la solicitante manifiesta que “por medio del presente
escrito presento solicitud de REVOCATORIA DIRECTA en contra de la Resolucion 30483
de 20 de mayo de 2021, en los términos del articulo 93 del CPACA en tanto es contraria
a la ley y representa un agravio injustificado a las solicitantes.”

A continuacién, hace un recuento de la actuacién surtida y cita el articulo 93 del CPACA,
con base en el cual manifiesta que “la Resolucién 30483 de 20 de mayo de 2021 resulta
contraria a la ley por cuanto la SIC omitié por completo su obligacion de llevar a cabo el
nuevo examen de patentabilidad solicitado el 19 de diciembre de 2019 junto con la
respuesta al Oficio 14268.”

Dice que lo anterior, “en consonancia con el articulo 10 de la Resolucion 59669 de 2020,
gue sefiala lo siguiente: ‘ARTICULO 2. Modificar el inciso segundo del numeral 1.2.2.5.1,
en el capitulo 1, del Titulo X de la Circular Unica, la cual quedara asi:...”, y asegura que
“el articulo citado es absolutamente claro al sefialar que los solicitantes estan facultados
para pedir hasta dos exdmenes de patentabilidad junto con las respuestas a
requerimientos de fondo, siempre que se pague la tasa correspondiente.” Continua: “ Asi,
cuando un solicitante pide un nuevo examen de patentabilidad dando cumplimiento a los
requisitos exigidos en el Articulo 2 de la Resolucién 59669, la SIC, como resultado de
dicho nuevo examen, esta facultada Unicamente para conceder la patente, o en su
defecto para llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad en caso de no encontrar
méritos suficientes para otorgar la patente, pero nunca para emitir una decisién de
negacion.” -Negrilla y subraya del texto original-.

A renglén seguido asevera que “dado que en este caso la Solicitante pidio, en respuesta
al requerimiento bajo Oficio 14268, uno de los dos examenes que estaba facultada a
solicitar y pag6 la tasa correspondiente, |la SIC debid llevar a cabo un nuevo examen
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de patentabilidad y emitir un nuevo requerimiento de fondo con las objeciones que
resultaran de dicho examen.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Argumenta que “sin embargo, la SIC, en evidente contravencion a la legislacion
actualmente aplicable, decidi6 negar la solicitud de patente bajo expediente No.
NC2018/0003651, desconociendo la peticibn de examen realizada por mi representada,
aun (sic) cuando dicha peticion fue realizada siguiendo los lineamientos establecidos en
la Resolucion 59669 de 2020.”

Por lo anterior, anota la impugnante que “al haberse ignorado la actuacion legitima de la
Solicitante, como lo es la peticion de un nuevo examen de patentabilidad en cumplimiento
de los términos del Articulo 2 de la Resolucién 30483, modificatorio del inciso segundo
del numeral 1.2.2.5.1., Capitulo |, del Titulo X de la Circular Unica, (sic) se profirié una
resolucion ilegal, que genera ademas un agravio injustificado en la persona de la
Solicitante.”

Finalmente, solicita “revocar directamente la Resolucion 30483 de 20 de mayo de 2021
y devolver el expediente a estudio para que se lleve a cabo un examen de patentabilidad,
de acuerdo con la solicitud y pago realizados en respuesta al Oficio 14268.”

Presenta como anexos el memorial de respuesta al Oficio 14268, en el cual pidié un
nuevo examen de patentabilidad, y el soporte de pago No. 21-34979 de 5 de abril de
2021, por concepto de pago de un nuevo examen de patentabilidad.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, este Despacho procede a resolver la
solicitud de revocatoria directa presentada en los siguientes términos:

3.1. Marco juridico

De acuerdo con lo establecido por el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- (en adelante
solo llamado CPACA), se tiene lo siguiente:

“ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACION. Los actos administrativos deberan ser
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los
siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o0 atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asi mismo, se prevé en el articulo 94 ibidem lo siguiente:

“ARTICULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocacion directa de los actos administrativos a
solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 1 del articulo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en
relacion con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.” -Subraya fuera
del texto original-.

Por su parte, la Seccion Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia proferida de
radicacion 76001-23-31-000-200900555-01 (19483) explico:
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“2.1.- La Ley 1437 de 2011 -Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)-, que comenzé a regir desde el 2 de julio de 2012, regula, en el
capitulo 1X, la revocacién directa de los actos administrativos.

En virtud de dicha normativa, los actos administrativos deberan ser revocados por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, cuando: i)
sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley, ii) no estén conformes
con el interés publico o social, o sienten contra él vy, iii) con ellos se cause agravio
injustificado a una persona (articulo 93 CPACA).

Cuando se trate de una solicitud de parte, la revocatoria de un acto por razones de
legalidad - manifiesta oposicion a la Constitucion Politica o a la ley-, s6lo procedera si el
peticionario no interpuso los recursos de ley, siempre que no haya operado la caducidad
de la accion, de acuerdo con la prevision del articulo 94 del CPACA.

Dicha limitacién no opera para los casos en que la revocatoria se haga de oficio y se
fundamente en razones de mérito, oportunidad o conveniencia, como se explicara mas
adelante.”

Por otra parte, el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
en cuanto a lo que tiene que ver con el requerimiento de fondo y la consecuencia juridica
de su incumplimiento, prevé lo siguiente:

“Articulo 45- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisién para
la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacion
dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo
podré ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podr& notificar al solicitante dos o0 méas veces conforme al parrafo
precedente.

Si el solicitante no respondiere a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.” -Subraya fuera del texto original-

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de
interpretacion prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la
demanda instaurada ante el Consejo de Estado por la sociedad BRISTOL MYERS
SQUIBB COMPANY?Y, interpreto el articulo 45 en los siguientes términos:

“La Oficina Nacional Competente, conforme al primer parrafo del articulo 45, debera
notificar al peticionario que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno
de los requisitos establecidos en la mencionada Decision 486 para la concesion de la
patente, lo anterior, es consecuencia de un principio béasico de publicidad de sus
actuaciones y a efectos de otorgar al solicitante la posibilidad de que contradiga dichas
argumentaciones o que satisfaga los requerimientos para la concesién de la patente.

El segundo parrafo del articulo 45 es claro al indicar que ‘Cuando la oficina nacional
competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de
patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o0 mas veces conforme al parrafo
precedente’. Lo cual indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la
Oficina Nacional Competente, las veces que sean necesarias, -respecto de que la

1 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccién Primera. Sentencia del 14 de
mayo de 2015, Accion: Nulidad y restablecimiento del derecho. Expediente nim. 2005-00346-00. Actora:
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.
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invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos
en la mencionada Decision 486-, para que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo
anterior no constituye una obligacion de la Oficina Nacional Competente.”

Por su parte, la Resolucion No. 59669 del 25 de septiembre de 2020, ‘Por la cual se
adicionan y modifican unos numerales en el Capitulo Primero del Titulo X de la Circular
Unica’, sefiala en el articulo 10 lo siguiente:

“ARTI’CL!LO 10. Modificar el numeral 1.2.2.5.1. En el capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedara asi:

Numeral 1.2.2.5.1. Requerimientos por no patentabilidad 2

(...) Cuando en su respuesta al requerimiento como resultado del estudio de patentabilidad,
el solicitante modifique el capitulo reivindicatorio o la memoria descriptiva, se deberan
observar las siguientes disposiciones:

(...).

d) Junto a la respuesta al requerimiento e independientemente de que se hayan presentado
modificaciones a la solicitud, el solicitante podra pedir la realizacion de un nuevo estudio
de patentabilidad. Esta peticion, podra ser solicitada maximo en dos oportunidades y
deberd estar acompanada del pago de la tasa correspondiente a un examen de
patentabilidad. De acuerdo con lo establecido en el articulo 277 de la Decision 486, dicha
tasa no sera reembolsable en caso que la solicitud sea concedida.”.

3.2. Antecedentes administrativos

Para verificar las razones que fundamentan la impugnacion del acto administrativo por
medio del cual se denegd la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo
una nueva revision de las actuaciones surtidas en este tramite encontrando que el 5 de
abril de 2018, con el N° NC2018/0003651, entr6 a fase nacional la solicitud patente de
invencioén titulada ‘GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLIMERO ESTRATIFICADO
COEXTRUDIDO’.

Publicada la solicitud, dentro del plazo de seis meses establecido por el articulo 44 de la
Decision 486, la solicitante pidié que se examinara la solicitud de patente y pago la tasa
respectiva el 9 de noviembre de 2018.

En virtud de tal solicitud, mediante Oficio N° 8059 de 12 de agosto de 2019 la Direccién
de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decisiéon
486, requirio la solicitante para que se pronunciara sobre las siguientes objeciones: (i)
falta de relacién del titulo con el objeto de la solicitud contenido en la descripcion y las
reivindicaciones, (ii) falta de claridad, concision y definicién de la materia reivindicada,
ademas de inconsistencias en la misma; (ii) carencia de novedad de las reivindicaciones
1,2,4,8,10a 12, 16 a 18, 20, con base en el documento US2009258212 (de aqui en
adelante denominado D1) y 1 y 3 con base en el documento US5851089 (de aqui en
adelante denominado D2); vy, (iii) la falta de nivel inventivo de la reivindicacion 23, con
base en el documento D1 y 23, 26 y 27 con base en el documento D2; lo anterior, de
acuerdo con lo dispuesto por los articulos 14, 16, 18 y 30 de la misma norma comunitaria,
advirtiendo que en caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegaria la patente.

2 Este numeral fue modificado por la Resolucién No 1692 del 20 de enero de 2021. Publicada en el Diario
Oficial No. 51.564 del 21 de enero de 2021. Por la cual se modifican los Titulos I, 11, lll, IV y X de la Circular

Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
Pagina 4 de 9

Sefior cludadano, para hacer segulmiento a su sollcltud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 -~ Linea gratulta a nivel naclonal: 018000910165

Direcclon: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

| 9 Nuestro aporte es fundamental,

al usar menos papel contribulmos con el medlo amblente

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia




7

|

»
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

>

Resolucion N° 52186

Ref. Expediente N° NC2018/0003651

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante present6 respuesta el dia 19 de
diciembre de 2019 donde hace aclaraciones y allega los capitulos reivindicatorio y
descriptivo modificados, con el fin de superar las objeciones de claridad, definicion y
concisién formuladas por la Oficina y de reemplazar los anteriormente presentados,
corrigié el titulo siguiendo la sugerencia del Examinador, y se pronunci6 frente a la
carencia de novedad y nivel inventivo puestos de presente en el mencionado Oficio N°
8059, en virtud de lo cual solicit6 a la Oficina conceder el privilegio solicitado v,
subsidiariamente, solicité un sequndo examen de patentabilidad de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 2 de la Resolucion 3719 de 2 de febrero de 2016, para lo cual
realizd el pago de tasa correspondiente.

Mediante Oficio N° 14268 de 19 de noviembre de 2020, la Direccion de Nuevas
Creaciones, una vez hecho el examen respectivo a la respuesta allegada y de sus
anexos, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decision 486, requirid
nuevamente a la sociedad solicitante para que se pronunciara sobre: (i) la falta de
claridad, definicién y concision de la materia reivindicada e inconsistencias de la misma,
dado que, a pesar de las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio, persistieron
falencias técnicas en ese sentido; vy, (ii) falta de novedad de las nuevas reivindicaciones
1 a 28 con base en el documento D1, dado que anticipa las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud; lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos 14, 16
y 30 de la misma norma comunitaria, previniendo a la sociedad solicitante que en caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegaria la patente.

Frente al anterior requerimiento, la sociedad solicitante present6 respuesta al segundo
examen de fondo el dia 31 de marzo de 2021, donde hace aclaraciones y allega nuevos
capitulos reivindicatorio y descriptivo modificados con el fin de superar las objeciones de
orden técnico formuladas por la Oficina, y se pronuncia frente a la carencia de novedad
puesta de presente en el mencionado Oficio N° 14268. En virtud de lo anterior, la
interesada solicité a la Oficina conceder el privilegio solicitado y, de manera subsidiaria,
y en caso de que el Despacho considerara que la modificacién introducida al Capitulo
Reivindicatorio ameritara revision adicional, solicitd un examen de fondo adicional de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 de la Resolucion 59669 de 25 de
septiembre de 2020.

Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0004129 el 5 de abril de
2021, la interesada presentd un nuevo capitulo reivindicatorio para que fuera tenido en
cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud y adjunto6 el pago de la
tasa de examen correspondiente.

Efectuado el examen pertinente a la descripcion y reivindicaciones modificadas y
teniendo en cuenta las aclaraciones y argumentos presentados por la solicitante se
expidié la Resolucion N° 30483 del 20 de mayo de 2021, denegando el privilegio
solicitado, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 14, 16 y 18 de la norma
comunitaria, puesto que a pesar de la respuesta de la solicitante al requerimiento
formulado por la Oficina subsisten los impedimentos para la concesién del privilegio
solicitado.

3.3. Sobre la solicitud de un nuevo examen de patentabilidad

Observa el Despacho que la impugnante se apoya en el articulo 93 del CPACA para

solicitar la revocatoria directa de la Resolucion No. 30483 de 20 de mayo de 2021, en

razén a que la considera “...contraria a la ley por cuanto la SIC omitié por completo su
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obligacion de llevar a cabo el nuevo examen de patentabilidad solicitado el 19 de
diciembre de 2019 junto con la respuesta al Oficio 14268.” Sustenta lo anterior, “en
consonancia con el articulo 10 de la Resolucién 59669 de 2020,...el inciso segundo del
numeral 1.2.2.5.1, en el capitulo |, del Titulo X de la Circular Unica...”.

Sobre la anterior apreciacion de la solicitante, es pertinente aclarar que la
Superintendencia legalmente no esta obligada a notificar al solicitante dos 0 mas veces
respecto de la patentabilidad de la invencion, toda vez que es a la oficina nacional
competente a la que corresponde, teniendo en cuenta el caso particular, determinar si es
necesario o0 no una nueva notificacion.

Lo anterior se sustenta en lo prescrito en el segundo péarrafo del articulo 45 de la Decision
486, que claramente establece: “Cuando la oficina nacional competente estimara que
ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante
dos o mas veces conforme al parrafo precedente.” -Subraya fuera del texto original-.

Acerca de este tema en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su
Interpretacion Prejudicial dictada dentro del Proceso 149-1P-2018, dijo:

“Con la notificacion inicial prevista en el Articulo 45, que es obligatoria,
se busca que el solicitante en base a su derecho de contradiccion pueda responder al
analisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo
notificar al solicitante dos 0 mas veces ‘Cuando la oficina nacional competente estimare
gue ello es necesario para el examen de patentabilidad’ (segunda parte del Articulo 45)3.”
-Subraya fuera del texto original-.

En donde el Tribunal andino se pronuncia sobre el caracter potestativo de la notificacion
de patentabilidad prevista en el citado articulo 45, salvo la inicial que es obligatoria, con
el proposito de permitir al solicitante ejercer con plena garantia sus derechos de defensa
y contradiccion.

Por su parte, el Honorable Consejo de Estado ha acogido en varias oportunidades tal
presupuesto y ha sentenciado sobre el particular lo siguiente:

“Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con el texto del parrafo segundo del
articulo 45 de la Decision 486, la entidad ‘podrd’ notificar al solicitante dos 0 mas veces, y
segun lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el item 12 de la
Interpretacién Prejudicial, no constituye una obligacién de la Oficina Nacional
Competente, realizar mas de una notificacion, para permitir que el solicitante tenga la
posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos para la
concesion de la patente.(...).”* -Negrilla del texto original-.

Lo anterior, atendiendo la interpretacion prejudicial emitida para dicho proceso judicial
por el Tribunal Andino que expresé en esa ocasion:

“El segundo parrafo del articulo 45 es claro al indicar que ‘Cuando la oficina nacional
competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad,
podra notificar al solicitante dos o0 mas veces conforme al parrafo precedente’. Lo cual
indica que se puede trasladar al peticionario el criterio de la Oficina Nacional Competente,
las veces que sean necesarias, -respecto de que la invencion no es patentable o que no
cumple con alguno de los requisitos establecidos en la mencionada Decision 486-, para

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 149-1P-2018
4 CONSEJO DE ESTADO. Expediente nim. 2005-00346-00. Accién: Nulidad y restablecimiento del
derecho. Actora: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY. Sentencia del 14 de mayo de 2015.
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que el peticionario se pronuncie al respecto. Lo anterior no constituye una obligacion de la
Oficina Nacional Competente.” -Subraya y resalto fuera del texto original-.
En el presente caso, publicada la solicitud y solicitado el examen de patentabilidad, la
Direccion de Nuevas Creaciones, mediante Oficio No. 8059 de 12 de agosto de 2019,
requirio la solicitante para que se pronunciara sobre las objeciones oficiales formuladas
en virtud de lo previsto en el articulo 45 de la Decision 486.

A la mencionada notificacion se dio respuesta por parte de la sociedad interesada, sin
embargo, persistieron objeciones frente a la claridad, definicion y concision de la materia
reivindicada y novedad de la solicitud, en vista de lo cual, con fundamento en la facultad
prevista en el articulo 45 de notificar al solicitante dos o mas veces cuando la invencion
no es patentable o no cumple con los requisitos previstos, y atendiendo la nueva peticion
de examen hecha por la solicitante, mediante Oficio No. 14268 de 19 de noviembre de
2020 se le notific6 para que se pronunciara sobre dichas objeciones, en aras de permitir
un adecuado derecho a la defensa de la interesada.

A pesar de la respuesta oportuna al Oficio N° 14268 y de allegar nuevos capitulos
reivindicatorio y descriptivo modificados, persistieron las objeciones formuladas,
encontrando la Oficina suficientes elementos de juicio para denegar la patente, como es
la carencia de novedad, requisito sine qua non para la obtencién del privilegio solicitado.

Recuerda en este punto la Oficina que, como bien sabe la solicitante, el articulo 45 citado
es claro cuando sefiala: “ Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo
sefialado, o0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion,
la oficina nacional competente denegara la patente.” -Subraya fuera del texto original-.

Entonces, ademas de que no habia obligacion legal de requerir nuevamente en virtud de
lo prescrito por el articulo 45 de la Decision 486, tampoco habia necesidad de emitir un
tercer requerimiento para la materia denegada, dado que la solicitante no presentd
nuevas evidencias ni elementos de juicio que merecieran realizar el nuevo estudio
solicitado, persistiendo los impedimentos para la concesion.

Por otra parte, dice la solicitante que “en consonancia con el articulo 10 de la Resolucion
59669 de 2020, que sefala lo siguiente: ‘ARTICULO 2. Modificar el inciso segundo del
numeral 1.2.2.5.1, en el capitulo I, del Titulo X de la Circular Unica, la cual quedara asi:
(...) cuando un solicitante pide un nuevo examen de patentabilidad dando cumplimiento
a los requisitos exigidos en el Articulo 2 de la Resolucién 59669, la SIC, como resultado
de dicho nuevo examen, esta facultada unicamente para conceder la patente, o en su
defecto para llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad en caso de no encontrar
méritos suficientes para otorgar la patente, pero nunca para emitir una decisién de
negacion.” -Negrilla y subraya del texto original-.

Sobre la anterior interpretacion que hace la interesada respecto del articulo 10 de la
Resolucién 59669 de 2020, por el cual se modifica el numeral 1.2.2.5.1, en el capitulo I,
del Titulo X de la Circular Unica, es importante aclarar que dicho numeral, en su literal d),
se limité a establecer la facultad del solicitante para pedir la realizacion de un nuevo
estudio de patentabilidad junto con la respuesta al requerimiento, fijando como méaximo
dos oportunidades para que el interesado pudiera solicitarlo. Asi pues, no se puede
colegir que dicha disposicion haya establecido que en el caso de ser solicitado un nuevo
examen de patentabilidad la Oficina “estd facultada Unicamente para conceder la
patente, o0 en su defecto para llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad en caso
de no encontrar méritos suficientes para otorgar la patente...”, ni se desprende
prohibicion alguna en ese caso para emitir una decisién de negacion. Por el contrario,
dicho numeral lo que establece es una restriccién para que el solicitante maximo en dos
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oportunidades pueda pedir la realizacion de un nuevo estudio de patentabilidad cuando
responda a un requerimiento. Por lo tanto, no son de recibo dichas interpretaciones.
Dice la solicitante que “al haberse ignorado la actuacién legitima de la Solicitante, como
lo es la peticion de un nuevo examen de patentabilidad en cumplimiento de los términos
del Articulo 2 de la Resolucion 30483, modificatorio del inciso segundo del numeral
1.2.2.5.1., Capitulo |, del Titulo X de la Circular Unica, (sic) se profiri6 una resolucion
ilegal, que genera ademas un agravio injustificado en la persona de la Solicitante.”

Al respecto, contrario a lo argumentado por la interesada, la negativa de esta Entidad de
notificar un examen adicional de una solicitud donde persistieron las objeciones
formuladas durante el examen, encontrando la Oficina suficientes elementos de juicio
para denegar la patente, de ninguna manera puede ser considerada como ilegal o un
situacion gravosa para un solicitante cuya invencion no cumple con los requisitos de
fondo en la forma establecida, sino mas bien la simple aplicacién del procedimiento
administrativo previsto para el reconocimiento del derecho solicitado -garantizando el
principio de imparcialidad y debido proceso-, maxime cuando esta situacion fue
comunicada oportunamente por parte de la Direccion de Nuevas Creaciones a la
solicitante, a través de las dos notificaciones sefialadas en virtud de lo previsto en el
articulo 45 en cita. Por lo tanto, no encuentra el Despacho que la Resolucion No. 30483
de 20 de mayo de 2021, sea contraria a la ley y represente un agravio injustificado a la
solicitante, segun lo alegado por la impugnante.

Al respecto, cabe agregar que las actuaciones que realizan las entidades del Estado
deben lograr su cometido, en el caso que nos ocupa es la de tramitar y otorgar las
patentes de invencidén para las solicitudes que de acuerdo con la normativa andina
cumplan con los requisitos de forma y de fondo que han sido establecidos, con el
propésito de que derechos de terceros que pudieren verse afectados se protejan.

Por ultimo, la interesada solicita en su escrito “ revocar directamente la Resolucion 30483
de 20 de mayo de 2021 y devolver el expediente a estudio para que se lleve a cabo un
examen de patentabilidad, de acuerdo con la solicitud y pago realizados en respuesta al
Oficio 14268.”

Como antes se dijo, examinada la respuesta al Oficio No. 14268 junto con sus anexos,
se encontr0 que persistieron las objeciones formuladas, encontrando la Oficina
suficientes elementos de juicio para denegar la patente, como es la falta de novedad de
la solicitud, por lo que la Oficina estimdé que no habia necesidad de emitir un tercer
requerimiento para la materia reclamada, dado que la solicitante no presenté nuevas
evidencias ni elementos de juicio que merecieran realizar el estudio adicional solicitado,
por lo que resulta inocua tal solicitud.

En virtud de todo lo expuesto, al estar la Resolucion No. 30483 acorde con el
procedimiento legalmente establecido, no encuentra esta Superintendencia que sea del
caso revocar directamente la decision impugnada.

3.3.1. Frente al pago de la tasa establecida para examen

Observa el Despacho que la interesada se refiere al pago realizado con el memorial de
respuesta al requerimiento de fondo en respuesta al Oficio No. 14268, mediante el cual
se solicitaba, de ser el caso, un examen de fondo adicional para las reivindicaciones
modificadas.

De acuerdo con lo expuesto en el numeral precedente, y teniendo en cuenta que durante
la etapa de fondo la Oficina consideré inoficioso emitir un tercer examen de
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patentabilidad, la tasa pagada por concepto de examen el 5 de abril de 2021 no fue
causada, por consiguiente, procede la devolucion del valor pagado, para lo cual la
sociedad interesada, debera hacer la peticion por el modulo correspondiente en la
plataforma del SIPI.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, se
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria de la Resolucion No. 30483 del 20
de mayo de 2021, mediante la cual se resolvi6 denegar la patente de invencion a la
creacion titulada ‘GEOMALLA HECHA A PARTIR DE UN POLIMERO ESTRATIFICADO
COEXTRUIDO Y SU METODO DE OBTENCION, UNA CONSTRUCCION DE SUELO QUE
COMPRENDE DICHA GEOMALLA Y UN METODO DE REFORZAR UNA MASA DE MATERIAL
DE PARTICULAS CON DICHA GEOMALLA'.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
TENSAR CORPORATION, LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 18 de agosto de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W ? GONZALEZ

Fecha: 2021.08.18
SI.IPIERlﬂgﬁgglfg:gls‘?um?ﬁzﬂmRIZII] 170':300 COT . R

Razon: Validez juridica.

Ubicacion: Bogota,

Colombia.

Pagina 9 de 9

Sefior cludadano, para hacer segulmlento a su sollcitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:

www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 -~ Linea gratulta a nivel naclonal: 018000910165
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1,3, 4, 5,6, 7 Y 10, Bogota D.C.- Colombla o D
Teléfono: (571) 5870000 - e-mall: contactenos@slc.gov.co ( i El futuro Gobierno
_ es de todos de Colombia
Q Nuestro aporte es fundamental,

® al usar menos papel contribulmos con el medlo amblente




	NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

		2021-08-18T17:03:00-0500
	Bogotá, Colombia.
	 Validez juridica.


	



