Superintendencia de
Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 51408

Ref. Expediente N° NC2020/0013959

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 31
del articulo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion N° 45332 de 14 de agosto de 2024, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencion a la creacion denominada: “METODO
DE OPTIMIZACION CON TECNICA DE DESCOMPOSICION RAPIDA Y ADECUACION DE
RESTRICCIONES, CON APLICACIONES EN FLUJO DE POTENCIA OPTIMO CON
RESTRICCIONES DE SEGURIDAD”, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al encontrar que transcurrido el
plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento formulado mediante Oficio N°
8096 de 8 de mayo de 2024.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 4 de septiembre de 2024 con el N°
NC2024/0012062, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, por conducto de apoderado, interpuso recurso
de reposicion contra la citada Resolucion con fundamento en los argumentos que a
continuacion se exponen:

(...) Para el caso en especifico, es importante sefialar conforme a lo mencionado en el
acapite de hechos que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, en calidad de
solicitante de la patente titulada ‘Método de optimizacién con técnica de descomposicion
rdpida y adecuacién de restricciones, con aplicaciones en flujo de potencia éptimo con
restricciones de seguridad’ fue notificada de un requerimiento de fondo por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio a través del oficio namero 8096,
fundamentandose en el articulo 45 de la Decisién Andina 486, particularmente respecto al
titulo de la invencion y a las reivindicaciones pretendidas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procedio a dar respuesta al requerimiento a través del
modulo de modificacién a las reivindicaciones a través del radicado NC2024/0010864 que
puede visualizarse en la parte inferior del expediente:
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En el oficio cargado dentro del expediente NC2024/0010864 se procedio a informar a la
SIC que:

1. En respuesta a las observaciones realizadas y de conformidad con el
requerimiento emitido por su oficina, se anexa un nuevo capitulo
reivindicatorio en el cual |a reivindicacién independiente 1 comprende una
secuencia logica de etapas que constituyen parte esencial del cardcter
inventivo del método que se quiere reivindicar
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2. Respecto al titulo de la patente, se decidié ajustar el titulo y aceptar la
sugerencia emitida en el Oficio, titulandose ahora la solicitud de |a patente:
“Método de optimizacidn con técnica de descomposicion rdpida y adecuacidn de
restricciones, con aplicaciones en flujo de potencia dptimo con restricciones de
seguridad”, Esto con el fin de que se refleje el objeto divulgado en la
descripcién y las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos respetuosamente a este Despacho acoger el
principio de primacia de lo sustancial sobre lo formal y tener en cuenta la respuesta
realizada en el médulo de modificaciones a través del radicado NC2024/0010864 pese a
gue no se realiz6 por el modulo de respuesta al requerimiento de fondo dispuesto en la
plataforma SIPI, pero que, en todo caso, si se cargd mediante este modulo en la fecha final
para dar respuesta al requerimiento realizado.

s Término para dar respuesta al requerimiento de fondo: 9 de agosto de

2024
T
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* Fecha en que se presentd la modificacion a las reivindicaciones y se dio
respuesta al requerimiento mediante dicho modulo:
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Larespuesta realizada a través del expediente NC2024/0010864 involucra y resuelve todos
los puntos objetados por esta Superintendencia respecto a las reivindicaciones y titulo de
la invencién, subsanandose en su totalidad lo requerido a través del oficio 8096 del 8 de
mayo de 2024. Rogamos a este Despacho no desconocer dicha respuesta, puesto que de
mantenerse la decision objeto de recurso se vulnerarian los derechos de mi poderdante.

En este sentido solicitamos a esta Superintendencia reponer la decision de la Resolucién
45332 del 14 de agosto de 2024 mediante la cual la Superintendencia de Industria y
Comerci6 nego6 el registro de la patente denominada ‘Método de optimizacion con técnica
de descomposicién rapida y adecuacion de restricciones, con aplicaciones en flujo de
potencia Optimo con restricciones de seguridad’ solicitada por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA y de continuidad al tramite. (...).

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

De los antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnacion del acto administrativo
por medio del cual se denego la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se
hizo una revision de las actuaciones surtidas en este tramite administrativo encontrando
gue la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA y la sociedad GERS S.A., presentaron la
solicitud de Patente de Invencion titulada “METODO PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS
DE FLUJO DE POTENCIA OPTIMO CON RESTRICCIONES DE SEGURIDAD MEDIANTE
TECNICAS DE DESCOMPOSICION RAPIDA Y ADECUACION DE RESTRICCIONES”, la cual
fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial sin que se presentaran oposiciones
por parte de terceros.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 8096 de 8 de mayo de 2024, la
Direccion de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la
Decisién 486 de la Comisiébn de la Comunidad Andina, elevd objeciones a la
patentabilidad de la invencion.

En el Oficio N° 8096 se cuestiono el titulo de la solicitud por no reflejar el objeto divulgado
en la descripcion y las reivindicaciones, ademas se objetd el capitulo reivindicatorio por
no definir de manera clara el procedimiento reclamado; y, con relacion a la patentabilidad
de la materia reclamada, se advirti6 que las ensefianzas de los documentos WO
2011/112365 (D1) y US 2020/0042569 afectan el nivel inventivo de la solicitud.

Sin embargo, transcurrido el tiempo para dar respuesta, la solicitante no atendié el
requerimiento formulado ni se manifesto frente a las objeciones y sugerencias de caracter
técnico trasladadas por esta Oficina en virtud del examen de patentabilidad realizado a
la creacion propuesta.

Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decisién 486, se
expidié la Resolucion N° 45332 de 14 de agosto de 2024, al considerar que no hubo un
pronunciamiento por parte de la sociedad solicitante frente al requerimiento de fondo.

Norma aplicable al caso

El articulo 45 de la citada Decisién 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen
de fondo cuando la Oficina advierta que la invencidén no es patentable, ademas preveé la
consecuencia juridica en el evento en que el solicitante no respondiera a la notificacion,
en los siguientes términos:

(...) Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision
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 podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

(...).
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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. (...).

Sobre este tépico, 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 incoada ante el Consejo de Estado bajo el Expediente nim. 2008
00071 00, concluyo:

(...) Si a proposito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea
una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de
sesenta dias desde la notificacion, prorrogable por treinta dias adicionales, so pena de
gue la solicitud sea denegada (articulo 45 de la Decision 486), sin que se llegue, por lo
tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decision 344, la consecuencia de la desatencion a los
requerimientos efectuados por la Oficina Nacional, a propdésito del examen de fondo, era
la declaracién de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decision 486 se determina
gue cuando el solicitante no responde a la naotificacién en relacién con que la solicitud no
cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegacién de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad juridica en cuanto al
procedimiento de concesidn de patentes y, en este sentido, permite que los particulares
puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De
conformidad con la naturaleza no fundamental y econémica de los derechos que se
reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma
procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caeria en una inseguridad juridica no
justificada. (...). (Proceso 44 -IP-2011).

Revisada la actuacion administrativa surtida, se encuentra que, una vez efectuado el
requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 8096 de 8 de mayo de 2024, la solicitante
contaba con un término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de notificacion
de dicho Oficio para presentar respuesta frente a las objeciones de caracter técnico
planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

Caso concreto

Como se dijo, el articulo 45 de la Decision 486 es claro al establecer que si la Oficina
encontrara que la invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos para la concesion de la patente notificara al solicitante y este debe
responder al requerimiento dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha
de la notificacién, plazo que podra ser prorrogado por una sola vez por solicitud del
interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el dia 9 de mayo de
2024, el plazo de sesenta dias con el cual contaba la solicitante para presentar la
respuesta se extendié hasta el dia 9 de agosto de 2024, lapso dentro del cual no se
evidencia en el expediente NC2020/0013959 bajo analisis respuesta alguna por parte de
las interesadas, a pesar de que la tarea 'Respuesta a requerimiento’ estuvo disponible en
la bandeja de entrada hasta la fecha de vencimiento del término otorgado, de lo cual se
advirtié a las solicitantes mediante discusion de fecha 9 de mayo de 2024, segun se
evidencia en el Sistema SIPI.
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De esa manera, en principio, resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de
incumplimiento de esta obligacion, al establecer el articulo 45 que si el solicitante no
respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente, como en efecto
se resolvié en el expediente bajo estudio.

Al respecto, la recurrente argumenta que presentd respuesta oportuna al examen de
patentabilidad mediante radicado bajo el nimero NC2024/0010864 del 9 de agosto de
2024, la cual asegura “...involucra y resuelve todos los puntos objetados por esta
Superintendencia respecto a las reivindicaciones y titulo de la invencion, subsanandose
en su totalidad lo requerido a traves del oficio 8096 del 8 de mayo de 2024.”

Examinado el expediente administrativo, con el fin de verificar lo manifestado por la
recurrente, se observa que el dia 9 de agosto de 2024 ingresaron unos documentos bajo
el radicado NC2024/0010864, documentos que al no ser allegados al tramite de la patente
por la tarea de 'Respuesta a requerimiento’ generada por el sistema de tramites, -como
ha debido hacerse-, no fueron reconocidos por la Oficina dando lugar a que se denegara
la patente solicitada por falta de respuesta, como se indicé en la resolucion impugnada.
No obstante, se observa que ciertamente, como asevera la recurrente, tales documentos
corresponden a la respuesta presentada al requerimiento contenido en el Oficio N° 8096
del 8 de mayo de 2024.

Al respecto, es importante aclarar que dichos documentos fueron presentados como una
‘Modificacién a las reivindicaciones’, por lo que el Sistema SIPI no lo puede reconocer
como respuesta al requerimiento de fondo, debido a que concierne a una nueva tarea
creada por el usuario como Modificacidn que no tiene correspondencia con la tarea
'Respuesta a requerimiento’ que aparece dentro del expediente de la solicitud en tramite
y que solo queda vinculada a la presente solicitud NC2020/0013959.

De manera que, una vez notificado el acto administrativo, en este caso el requerimiento
con Oficio N°8096 del 8 de mayo de 2024, corre el término para dar respuesta dentro del
tramite de patente de invencién teniendo como 'Respuesta a requerimiento’ la que se
conteste en la tarea creada dentro del mismo. Por tanto, la creacion de una nueva tarea
dentro del expediente, en este caso ‘Modificacion a las Reivindicaciones’, no interrumpe
el término legal para dar la respuesta, y de ahi la emision de la resoluciéon de denegacion
aqui cuestionada.

Claro lo anterior, le asiste la razon a la recurrente en cuanto a que si hubo una respuesta
oportuna al requerimiento expedido con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de
la Decision 486, -pese a que no la presentd por el canal dispuesto por la Oficina-, por lo
gue resulta procedente ajustar el tramite a derecho como corresponde, revocando la
decision impugnada, asi como disponer la continuacion del tramite, que para todos los
efectos legales es devolver el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones, para que
se continde con el examen de patentabilidad previsto en la norma comunitaria y se evallte
la respuesta incluida en la solicitud de modificaciones presentada el 9 de agosto de 2024.

Lo anterior, en aras de dar aplicacion a los principios que regulan las actuaciones y
procedimientos administrativos, en particular en cuanto se refiere a los principios del
debido proceso y eficacia consagrados en el articulo 3 del Cddigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el de buena fe que debe presumirse
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en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades publicas,
segun lo consagra el articulo 83 de la Constitucién Politica.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE

ARTICULO 1: Revocar la Resolucion N° 45332 de 14 de agosto de 2024, por medio de
la cual se denegd la patente de invencién para la creacion titulada “METODO DE
OPTIMIZACION CON TECNICA DE DESCOMPOSICION RAPIDA Y ADECUACION DE
RESTRICCIONES, CON APLICACIONES EN FLUJO DE POTENCIA OPTIMO CON
RESTRICCIONES DE SEGURIDAD”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Remitir el tramite a la Direccion de Nuevas Creaciones de esta
Superintendencia, para que se disponga lo relacionado con la continuacion del examen
de patentabilidad previsto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, teniendo en cuenta los documentos presentados por la sociedad
solicitante el dia 9 de agosto de 2024.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolucion a la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA Yy a la sociedad GERS S.A., advirtiéndoles que contra ella no
procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 30 de julio de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE

RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.07.30
@ 12:02:34 COT
: Razoén: Validez

juridica.

Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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