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EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolucion 40919 de 2001, la Superintendencia de Industria y Comercio declaré
abandonada la solicitud tramitada segun expediente 00-202355.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 21 de enero de 2002 bajo e! nimero 02
202041, el sefior Liber Quiceno Salazar, en su calidad de soficitante, interpuso, con €l lleno de los
requisitos de ley, recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada resolucion. El objeto
del recurso es que se revoque la mencionada providencia y en.su lugar “se ordene continuar con el
tramite de la peticion”, y se fundamenta de Ia siguiente manera:

Manifiesta el sefior Quiceno Salazar que: "Con mucha anterioridad estuve en forma permanente
vigilante y atento del tramite a seguir en el Despacho a su digno cargo y fue asi como en varias
ocasiones me comuniqué con esa Division, y se me informd con fecha 3 de octubre de 2001, que como
no se habia consignado tres (3) meses antes, no habia pasado para efectos de publicacién en la
Gaceta de la Propiedad Industrial y en la misma fecha se me informé sobre el nuevo reglamento
consistente en lo siguiente: Decision 486 decreto 2591 reglamento 701, cuando en realidad se habia
efectuado la publicacion el 30 de julio de 2001, conforme me entero con la notificacion de la Resolucion
40919. .

“Debido a la preocupacién que tenia con la informacién anterior, con fecha 13 de noviembre de 2001,
volvi a comunicarme con la Dvision y me informaron que el extracto de la solicitud fue publicado en la
Gaceta de la Propiedad Industrial No 506 y no habia existido oposicién de persona alguna y solicité
que continuaba o qué tramite seguia, informandome que estaba en estudio.

“Por tanto, solicito la reposicion de la Resolucion No 40919, por medio de la cual se declard
abandonada la solicitud de privilegio de modelo de utilidad contenida en el expediente de la referencia,
ordenando continuar con el tramite de la peticién, disponiendo el examen de fondo de la maquina mévil
y ademas se me informe el valor de la consignacién que debo hacer para tales fines”.

TERCERO: Para atender lo sefialado en el articulo 59 de! codigo contencioso administrativo es preciso
resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso,
en los siguientes términos; :

NORMA APLICABLE

En primer término, es pertinente dejar en claro que para juzgar la legalidad del acto impugnado la
norma aplicable, de manera general, es 1a vigente al momento de resolver los recursos; no obstante, la
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norma aplicable puede ser también aquella que se encontraba vigente al momento de expedir el acto
administrativo‘impUgnado, para el caso-en cuestion la Decision 344 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, siempre y cuando los principios generales de ésta hayan pasado a formar parte del derecho
vigente, tamblen comunitario, segun lo ha mamfestado en numerosas ocasmnes el Tribunal Andino de
Justicia (Proceso 8-IP- 94)

Asi mismo, |a Disposicion Transitoria Primera de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, actualmente vigente, establecé que *Todo derecho de propiedad industrial validamente
concedido de conformidad con la legislacion comunitaria anterior a la presente Decision, se regira por
las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de
vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en
esta Decision...

“Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Decision regira en las etapas que aln no se
hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia’, lo que claramente indica que a la etapa
correspondiente al recurso de reposicion, el cual se resuelve ahora, le sera aplicable la actual Decisiéon.

Ahora bien, e! articulo 44 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina,
aplicable a las solicitudes de patente de modelo de utilidad por disposicion del articulo 85 de la misma
Decision, establece que: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud,
independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se
examing si la invencion es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion
de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice e
examen, la solicitud caeré en abandono”.

Por su parte la Circular Unica, Titulo X, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio
establece que: "Atendiendo 1o establecido en. la disposicion primera transitoria de la Decision 486, la
necesidad de pedir la realizacién del examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la
misma Decision, se aplicara a las solicitudes de patente ¢ de modelo de utilidad que a la fecha de
entrada en vigencia de_la referida Decision no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el
comprobante de pago de la tasa respectiva”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se
encuentra que la solicitud se relaciona con “un sistema de Iimpieza de pisos, basado en el instrumento
trapera, con un mecamsmo compuesto de dos rodillos horizontales,..

Un recuento de las actuamones surhdas en este expedlente permite establecer que habiéndose
publicado ia solicitud de la referencia el 30 de julio de 2001, Gaceta de la Propiedad Industrial 506,
correspondia al solicitante, de acuerdo con lo previsto en los articulos 85 y 44 de la Decision 486 y 7 de
la Resolucién 0701, pedir el examen de patentabilidad pagando la tasa establecida para tal fin, lo que
en realidad nunca se hizo.

Argurnenta el recurrente que estuve en forma permanente wgﬂante y atento del tramite a seguir en el
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Despacho a su_ digna cargo y fue asi como en varias ocasiones me comuniqué con esa Division, y se
me informé con fecha 3 de octubre de 2001, que como no se habia consignado tres (3} meses antes,
no habia pasado para efectos de publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial y en la misma
fecha se me informé sobre el nuevo reglamento consistente en lo siguiente: Decision 486 decreto 2591
reglamento 701..”, a lo cual debe precisarse que una cosa es la orden de publicacion, que
efectivamente se dio en este caso, y cuyo pago ya se habia efectuado con la radicacion de la solicitud,
y otra es la necesidad de pagar con posterioridad a la publicacién para los fines de! examen de
patentabilidad a que se refiere el articulo 44. Debe aclararse al recurrente que habiéndose presentado
la solicitud en cuestion en vigencia de la Decision 344, es la propia normativa supranacional la que
establece, en {a Disposicion Transitoria Primera, que: “...Para el caso de procedimientos en tramite, la
presente Decision regira en las etapas que aln no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en
vigencia”, 1o que claramente indica que a !a etapa correspondiente a la peticién de examen de
patentabilidad le es aplicable la actual Decision. Por otra parte es la misma norma supranacional la que
estatuye que “Los paises Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen...”, por
lo que es la misma legislacion aplicable en esta materia la que dispone una modificacion, si se quiere,
en esta parte del procedimiento. Internamente la Circular Unica regulé la citada disposicién al sefialar:
Examen de Patentabilidad. 1.1.12: “Atendiendo lo establecido en la disposicion primera transitoria de Ia
Decision 486, la necesidad de pedir la realizacion del examen-de patentabilidad que se sefiala en e
articulo 44 de |la misma Decisidn, se aplicara a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a
la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisién no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar
el comprobante de pago de latasa respectlva - -

Asi las cosas 0 hablendose publlcado Ia sollcutud en estudlo alo de dlmembre de 2000, resulta claro
que una vez publicada Ia misma, ya en vigencia de la Decisién 486, ha debido procederse a la peticion
de dicho examen, de patentabilidad y la consecuencia por no hacerlo es la misma que sefiala el
mencionado articulo 44, esto es la declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo.

Se reitera, entonces, que la peticion de.examen de patentabilidad obedece a una norma de
procedimiento de imperativo acatamiento y de necesaria aplicacion en la fecha en que se dio la
publicacién de la solicitud, fecha a partir de la cual debio pedirse “que se examine si la invencién es
patentable’.

Por lo demas, es completamente claro y riguroso el procedimiento sefialado por la legislacién aplicable
en materia de patentes y también es claro que en la presente situacion el no efectuar la peticion de
examen de patentabilidad no constituye el simple incumplimiento de una formalidad, sino que es la
transgreslén de una etapa necesaria del proced|m|ento

Asi las cosas, fa|tando en-el caso en e_studlo el cumpllm:ento de una especifica actuacion por parte del
solicitante no es posible, la continuacion del tramite y debe necesariamente darse la consecuencia que
fija el articulo 44 de la Decision 486 esto es la declaratoria de abandono de !a solicitud.

No puede .entonces aducirse, ahora, cuando se ha desatendido la oportunidad que sefiala la ley
aplicable de propiciar la continuidad del tramite, que es a la Administracién a quien corresponde asumir
la responsabhilidad por el abandono de la solicitud, cuando fue la inaccion del propio solicitante la que
motivo la.decision-legal de declarar e!-abandono..
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Por lo anteriormente expuesto no encuentra esta Supenntendenc;a procedente revocar la decision que
ahora se impugna y en consecuencia accéder a la confinuidad del trém|te de Ia solicitud de patente en
cuestion. L
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ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenlaa en Ia resolUcmri 40919 de 2001 por medio de
la cual se declaré abandonada una solicitud de patente de modélo de Utilidad. » .. ..

ARTICULO SEGUNDO: Nofifiquese personalmente el contenido de esta resolucion al sefior Liber
Quiceno Salazar, en su calidad de peticionario, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra
ella no procede recurso alguno y que se agoté la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

'_D.ada en Bogota D.C., alos § & FAR. 2502

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

/W(/l n o

JUAN GUILLERMO MOURE PEREZ

Sefor
Liber Quiceno Salazar
Calle 98 No 71-51
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