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Resolucion N° 37198

Ref. Expediente N° NC2020/0007020

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 90204 de 21 de diciembre de 2022, la Superintendencia de
Industria y Comercio deneg0 patente de invencion a la creacion denominada: “BLOQUES
DE MURO SEGMENTARIOS ESTABILIZADOS DELGADQOS, SISTEMA DE REFUERZO
DE SUELOS Y METODOS?”, con fundamento en el articulo 48 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de
patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 2 de febrero de 2023 con el N°
NC2023/0001191, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, TENSAR
INTERNATIONAL CORPORATION, interpuso recurso de reposicion contra la citada
Resolucién con fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

Actuacién administrativa

La sociedad recurrente hace un recuento de las actuaciones surtidas durante el tramite
administrativo y resalta que “El 4 de noviembre de 2022, se presentd un memorial de
respuesta al segundo requerimiento de fondo emitido, en el cual se modificaron las
reivindicaciones presentadas y se presentan argumentos para superar las objeciones en
contra el nivel inventivo de la invencion.”

Modificaciones al pliego reivindicatorio con motivo del recurso

La sociedad recurrente manifiesta que junto con el memorial del recurso allega “(...) un
nuevo capitulo reivindicatorio en el cual se han incorporado las caracteristicas de la
reivindicaciéon 12, la cual no fue objetada por novedad o nivel inventivo, en las
reivindicaciones 1y 19, nueva reivindicacion 18.

Asi mismo, el solicitante incorpora numeros de referencia entre paréntesis en el nuevo
capitulo reivindicatorio adjunto.”

Nivel inventivo de la materia reclamada

La sociedad recurrente hace un recuento de los argumentos presentes en la resolucion
impugnada que deniega el privilegio para las reivindicaciones 1, 10 y 19, ademas, pone
de presente que “(...) las reivindicaciones 12, 13, 15 y 18 no fueron rechazadas por la
Accion Oficial actual. Por tanto, las limitaciones patentables de la reivindicacién 12,
‘caracterizado porque los elementos de estabilizacion comprenden un aro de
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estabilizacién (501) conectado intermitentemente a la ranura (603) en la cara posterior
(102) de los al menos tres bloques de muro (100)’, se han afadido a las reivindicaciones
independientes. Las reivindicaciones restantes y sus dependencias se han reenumerado
y se han realizado modificaciones adicionales en las reivindicaciones dependientes para
proporcionar una base de antecedentes adecuada.” Por lo que, concluye que “Al menos
por esta razdn, todas las reivindicaciones en tramite son patentables a la vista de D1.”

Peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso

La sociedad recurrente solicita “(...) REVOCAR EN SU TOTALIDAD ladecision tomada
en la Resolucion No. 90204 de fecha 23 de enero de 2023y en su lugar; CONCEDER
el privilegio de patente o emitir un NUEVO REQUERIMIENTO DE FONDO para la
invencién denominada ‘BLOQUES DE MURO SEGMENTARIOS ESTABILIZADOS
DELGADOS, SISTEMA DE REFUERZO DE SUELOS Y METODOS’, solicitada por
parte de la sociedad TENSAR INTERNATIONAL CORPORATION” —Negrilla del texto
original-

Tramite via administrativa

Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del Codigo
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan “(...)
todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso”.

Objeto de lainvencion

Esta Oficina no pierde vista que la solicitud esta relacionada con un bloque de muro
segmentario, un sistema de refuerzo de suelos y un método relacionado con los mismos,
pudiendo el bloque de muro usarse para construir muros de contencion. En una
realizacion, el bloque de muro segmentario puede incluir: una cara frontal, una cara
posterior, una ranura dispuesta a lo largo de la cara posterior, una cara superior
acanalada, una cara inferior, unos nucleos abiertos primero y segundo que se extienden
desde la cara superior a la cara inferior, un primer lado que tiene una lengueta, y un
segundo lado que tiene una hendidura, en el que la lengleta esta conformada para
encajar con la hendidura. Un sistema de suelo puede incluir un componente de cloque
de muro que incluye una primera configuracion de cloques de muro segmentados
encajados, como se ha escrito, y un componente de estabilizacion. Un método de
refuerzo de suelos puede incluir las etapas de instalar una capa de nivelacion de
hormigbn o grava, y proporcionar un sistema de estabilizacion de suelos.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revision corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N°
NC2020/0007020 del 9 de junio de 2020, requerida en dos (2) oportunidades durante la
etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del articulo
45 de la Decision 486, mediante los Oficios N°5668 del 22 de abril de 2022 y N°12491 del
9 de agosto de 2022.

En este ultimo Oficio, se evalud la patentabilidad del capitulo reivindicatorio que se
encuentra anexo al radicado bajo el N° NC2020/0007020 del 22 de julio de 2022 y se
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determiné que la materia reclamada carece de altura inventiva a la luz de las ensefianzas
del documento EP3118377 (D1).

Mediante radicado N° NC2020/0007020 del 4 de noviembre de 2022, el solicitante
presento respuesta al requerimiento de fondo, emitido con fundamento en lo dispuesto
por el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, insistiendo en el pliego reivindicatorio
incluido a tramite el 22 de julio de 2022, ademas, presenta argumentos en favor de la
patentabilidad de la materia reclamada. Sin embargo, persistieron los impedimentos para
concesion de la materia reclamada y mediante resolucion N° 90204 del 21 de diciembre
de 2022 se denegb el derecho de exclusividad para la materia reclamada.

Normativa aplicable

El articulo 45 de la Decisién 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencion no es patentable, ademas preveé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesién, en los siguientes términos:

“Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invenciébn no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisién
para la concesién de la patente, lo notificard al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacién.

Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de
la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, la oficina nacional
competente denegara la patente.”

Modificaciones presentadas
El articulo 34 de la Decision 486 establece que:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del tramite. La modificacién no podra implicar una ampliacion de la proteccion
gue corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial”.

En relacion con el &mbito y alcance de la modificacion, el Tribunal ha establecido lo
siguiente: “La Unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste
en que ésta no debe implicar una ampliacion del invento o de la divulgacion contenida en
la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el
invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la
redaccion originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con
relacion a las reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas
reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la
descripcion contenida en la solicitud inicial”.

En el caso objeto de la presente revision, la sociedad recurrente presenta en el memorial

del recurso un nuevo capitulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0001191 del 2
de febrero de 2023 conformado por 19 reivindicaciones, con el fin de que sea considerado
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al decidir sobre la patentabilidad de la materia, sobre el particular esta Oficina considera
lo siguiente:

La sociedad recurrente incluye en las reivindicaciones independientes 1, 10 y 18
modificadas, las caracteristicas técnicas reclamadas en la antigua reivindicacion 12,
ademas, se incluyeron las referencias numéricas de los componentes estructurales
segun las figuras, y se reenumero jerarquicamente la totalidad de las reivindicaciones.

De acuerdo con lo antes mencionado y una vez revisada la descripcion inicialmente
presentada esta Oficina acepta la modificacién allegada con el escrito del recurso,
teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del articulo 34 de la Decisién 486,
en la medida que no constituye ampliacion de la proteccion que corresponderia a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial y se acompafia del pago de la tasa
correspondiente por modificaciones voluntarias acreditado mediante el recibo 23-147362
del 2 de febrero de 2023.

Sobre el andlisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con el articulo 18 de la Decision 486 se considerara que una invencion tiene
nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica. En el presente caso se advierte que el estado
de la técnica puesto en consideracion para apreciar el nivel inventivo no divulga un objeto
concebido en el mismo campo técnico o esta dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la
invencion reivindicada, por lo tanto, no es posible derivar sus caracteristicas esenciales
cumpliendo asi con lo establecido en el mencionado articulo.

Verificado el andlisis de nivel inventivo presentado en la Resolucion impugnada se
observa que durante el tramite administrativo se cit6 el documento EP3118377 (de aqui
en adelante D1) el cual pertenecen al campo técnico de la invencién y fue publicado con
anticipacion a la fecha de prioridad reivindicada del 11 de diciembre de 2017.

Estado de la técnica mas cercano alainvencion

Respecto al estado de la técnica mas cercano a la invencion en la resolucion impugnada
se citd el documento D1 porque revela un bloque de construccion de pared de retenciéon
provista con protrusiones de acoplamiento y ranura de acoplamiento en una superficie
lateral, donde una primera protrusion (1) y una segunda protrusién (2) estan formadas
para ser inclinadas con respecto a una estructura de acoplamiento en una porcion lateral
de una primera unidad de bloque de construccion de pared de retencién, una ranura de
acoplamiento (3) esta formada en medio por dicha primera y segunda protrusiones (1, 2)
donde dicha primera unidad de blogue ademas comprende sobre una superficie posterior
ademas una primera y segunda protrusion (11, 12) y una ranura de acople (13) formada
alli para ser acoplada verticalmente con las protrusiones primera y segunda (1, 2) en una
superficie frontal para construir la pared de retencion (Resumen).
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Figura 6. Documento D1
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Sobre el nivel inventivo de la reivindicacién 1

Una vez revisadas las ensefianzas del documento D1 y teniendo en cuenta la
modificacion planteada al pliego reivindicatorio, esta Oficina encuentra que la materia
objeto de la reivindicacion independiente 1 se diferencia del estado de la técnica citado
porque hace referencia a la disposicion de una ranura a lo largo de la cara posterior del
bloque que se extiende por su altura, caracteristica que el documento D1 no revela.

Ahora bien, debido a la modificacion realizada a la reivindicacion 1, en la que se incluye
gue el componente de estabilizacion comprende un aro de estabilizacion (501) conectado
intermitentemente a la ranura (603) en la cara posterior (102) de la configuracién de los
bloques de muro (100) segmentados encajados, esta Oficina encuentra que el
documento D1 no ensefia o sugiere sin ambigiedad el uso de un elemento de
estabilizacion tipo aro, razon por la cual, la materia ahora reivindicada se diferencia aun
mas de las ensefianzas del documento D1.

Sobre el elemento de estabilizacién tipo aro (501), esta Oficina encuentra que en la
descripcion inicialmente presentada se revela, que este componente estructural, en una
de mdultiples aplicaciones, se pueden rellenar con relleno de suelo o grava para formar
una conexion mecéanica con el muro que permita proporcionar una estabilidad frente a los
vuelcos y que esta adecuado a los bloques de muro durante la construccion (Pag. 15
lineas 10 a 25).

De acuerdo con lo antes expuesto el planteamiento del problema técnico que pretende
resolver la invencién tendria que ser replanteado, con el fin de que sea valorada la altura
inventiva de la totalidad de las caracteristicas del dispositivo reivindicado.

Asimismo, es de resaltar que el uso de elementos estabilizadores tipo aro que encajen
de bloques para muros fragmentados ya es conocido en el estado de la técnical. En
consecuencia, debido a la modificacion al pliego reivindicatorio esta Oficina encuentra
pertinente valorar nuevamente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la
materia reclamada en la reivindicacién 1 modificada.

1 Como por ejemplo el documento US2010284751, US2010018146
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Sobre el nivel inventivo de la reivindicacién 10

Respecto al caracter inventivo de la materia objeto de la reivindicacién 10, esta Oficina
advierte que en laresolucién impugnada se encontré que el sistema de refuerzo de suelos
se diferencia del estado de la técnica porque comprende una ranura dispuesta
centralmente a lo largo de la cara posterior y que se extiende por su altura.

Sin embargo, revisando la modificacién al pliego reivindicatorio incluida con el escrito del
recurso se encuentra que en la reivindicacion 10 modificada se simplifica y reclaman
todas las caracteristicas del bloque para muro segmentado de la reivindicacién 1 de tal
suerte que al hacer la comparacion con el estado de la técnica este no cuenta un sistema
tipo aro de estabilizacién (501) conectado intermitentemente a la ranura en la cara
posterior (102) de la configuracién de los bloques de muro segmentado encajados.

De acuerdo con lo antes mencionado, el efecto técnico asociado a esta diferencia se
relaciona, con que el aro de estabilizacién se puede rellenar con relleno de suelo o grava
para formar una conexion mecénica con el muro que permita proporcionar una estabilidad
frente a los vuelcos adecuada a los blogues de muro durante la construccion (Pag. 15
lineas 10 a 25).

Sobre el elemento de estabilizacion tipo aro, esta Oficina reitera que en la descripcion
inicialmente presentada se revela, este componente estructural de una gran variedad
aplicaciones, donde se pueden rellenar con relleno de suelo o grava para formar una
conexion mecanica con el muro que permita proporcionar una estabilidad frente a los
vuelcos adecuada a los bloques de muro durante la construccidén (Pag. 15 lineas 10 a
25).

De acuerdo con lo antes expuesto, el planteamiento del problema técnico que pretende
resolver la invencion tendria que ser replanteado, con el fin de que sea valorada la altura
inventiva de la totalidad de las caracteristicas técnicas estructurales del sistema de
refuerzo de suelos reivindicado.

Asimismo, es de resaltar que el uso de elementos estabilizadores tipo aro que encajen
de bloques para muros fragmentados ya es conocido en el estado de la técnica. En
consecuencia, debido a la modificacién al pliego reivindicatorio esta Oficina encuentra
pertinente valorar nuevamente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad
previstos en el articulo 14 de la Decisibn 486 para la materia reclamada en la
reivindicacién 10 modificada.

Sobre el nivel inventivo de la reivindicacién 18

Respecto al caracter inventivo de la reivindicacion 19 ahora la reivindicacion 18
modificada, esta Oficina encuentra que en la resolucién impugnada se cito el documento
D1 como el antecedente méas cercano a la invencién porque revela multiples de las
caracteristicas reclamadas.

Asimismo, se determin6 que la diferencia entre la materia reclamada y las ensefianzas
del documento D1 esté relacionada con que, en el método de construccién reclamado se
incluye que los bloques cuentan una ranura dispuesta centralmente a lo largo de la cara
posterior y que se extiende por su altura, caracteristica que el documento D1 no ensefa
ni sugiere sin ambigiedad.
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Adicionalmente, esta Oficina advierte que debido a la modificacion al pliego reivindicatorio
existe una diferencia adicional que no es contemplada por el documento D1 y que esta
relacionada con la etapa de instalar elementos de estabilizacion en la cara posterior de
los bloques de muro, en donde los elementos de estabilizacion de tipo aro que se
conectan intermitentemente a la ranura en la cara posterior de los bloques del muro para
colocar relleno y compactar hasta la primera fila de los bloques de muro.

Segun lo expuesto en los parrafos anteriores, esta Oficina concluye que si bien es cierto
gue el documento D1 ensefia y sugiere una configuracion estructural similar a la
inicialmente reclamada, se hace evidente que no hace referencia alguna a un elemento
de estabilizacién tipo aro que pueda ser rellenado y compactado para mejorar la
estabilidad frente a los vuelcos, dispuesto en los bloques de muro durante la construccion.
En consecuencia, las ensefianzas del documento D1 por si solas resultan insuficientes
para demostrar la obviedad de la materia reclamada.

Por lo tanto, se reitera que resulta necesario replantear el problema técnico objetivo en
el analisis de nivel inventivo, de tal suerte que esta Oficina encuentra del caso hacer una
revision de los documentos obrantes presentes en el estado de la técnica para llevar a
cabo nuevamente un examen de patentabilidad integral, lo cual no corresponde hacerlo
en esta instancia por ser materia de andlisis de patentabilidad de la invencién
competencia que esta atribuida a la Direccién de Nuevas Creaciones?, ademas que una
vez que se ha interpuesto el recurso no es posible realizar examen de patentabilidad?.

Por otra parte, esta Oficina observa que el caracter inventivo de la materia objeto de
analisis eventualmente puede ser afectado por las ensefianzas del arte previo de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 18 de la mencionada Decision 486, motivo por el cual
considera que se hace necesario examinar si puede ser objeto de patente, 0 sea Si
cumple con los requisitos previstos en el articulo 14 de la Decision 486, a saber: (i)
novedad, (ii) nivel inventivo y (iii) susceptibilidad de aplicacién industrial, asi como
corroborar que la materia no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma
comunitaria en mencién, como los casos que no son considerados una invencion y
aquello que no es patentable.

Lo anterior, en aras de una apropiada valoracion de los documentos obrantes en el estado
del arte y una consecuente adecuada motivacion del acto administrativo que resuelva
sobre la presente solicitud con el propésito de asegurar la efectividad de las garantias
gue se derivan del principio constitucional del debido proceso.

Sobre las peticiones de la sociedad recurrente con motivo del recurso.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado esta Superintendencia no encuentra

procedente acceder a las pretensiones de la sociedad recurrente, por lo cual se hace
necesario remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propdsito

2 El articulo 20 del Decreto 4886 de 2011 atribuye tal competencia al Director de Nuevas Creaciones a
quien corresponde ‘Tramitar las solicitudes de patentes de invencion.’

3 La Resolucién 3719 DE 2016, “Por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capitulo | del
titulo X de la circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio”, en su articulo 2 sefiala: “Una
vez presentado el recurso ante esta superintendencia, no serd posible solicitar un nuevo examen de
patentabilidad.”

Pagina 7 de 8

0400 ~ Linea gratuita a nivel nacional ) 910165
; -4p e 1q o _,11; 36 Be D.C.- Colombia enos p ontribuirmos
clones: Av. carrera / #51A-00, BC - olombia on el medio ambiente

: contactenos@sic.gov.co

nto a ELIJ._S_'Q"P“Ud' 12 entickd le ofrece los 9'9”"?“*’_9.??,?3[9‘_?; Q Muestro aporte es fundamental,




.

B @A e @3 GOBIERNO DE COLOMBIA
./SUPERINTENDENCIA Ngd)

Resolucion N° 37198
Ref. Expediente N° NC2020/0007020

de que se disponga todo lo relacionado con el estudio integral sobre la patentabilidad de
la materia reclamada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucion N° 90204 de 21 de diciembre de 2022, por medio
de la cual se deneg6 patente de invencion a la creacién titulada: “BLOQUES DE MURO
SEGMENTARIOS ESTABILIZADOS DELGADOS, SISTEMA DE REFUERZO DE
SUELOS Y METODOS”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Remitir el tramite a la Direccion de Nuevas Creaciones con el fin de
disponer la continuacion del tramite, que para todos los efectos legales es el examen de
fondo de la solicitud.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolucion a la sociedad TENSAR
INTERNATIONAL CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 30 de junio de 2023
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO

Fecha: 2023.06.30
17:01:21 COT

Razoén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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