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TITULO X PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO PRIMERO: PARTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA

1.1 TASAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL*"
1.1.1 Tasas de Nuevas Creaciones
1.1.11 Solicitudes Nacionales
Tasa en pesos
Colombianos
1.1.1.1.1 Solicitud de patente de invencién (contiene el derecho de presentar las 10
primeras reivindicaciones) 500.000,00
1.1.1.1.2 Solicitud de patente de modelo de utilidad (contiene el derecho de
presentar las 10 primeras reivindicaciones) 270.000,00
11113 Reivindicacién adicional para Patente de Invencién (a partir de la
undécima reivindicacién) 30.000,00
11114 Reivindicacién adicional para Modelo de Utilidad (a partir de la undécima
reivindicacion) 15.000,00
1.1.1.1.5 Solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos integrados 500.000,00
1.1.1.1.6 Solicitud de registro de disefio industrial 500.000,00
11117 Solicitud de licencia obligatoria 1.280.000,00
1.1.1.1.8 Invocacién de una prioridad 175.000,00
1.1.1.1.9 Examen de patentabilidad de patente de invencion 530.000,00
1.1.1.1.10  Examen de patentabilidad de modelo de utilidad 330.000,00
1.1.1.2 Solicitudes Internacionales -PCT- (Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes)
1.1.1.21 Fase Internacional
1.1.1.2.1.1  Transmision de solicitud internacional radicada en la Superintendencia de
Industria y Comercio 865.000,00
1.1.1.2.2 Fase Nacional
1.1.1.2.21  Solicitud de patente de invencion (contiene el derecho de presentar las 10
primeras reivindicaciones) 500.000,00
1.1.1.22.2 Solicitud de patente de modelo de utilidad (contiene el derecho de
presentar las 10 primeras reivindicaciones) 270.000,00
1.1.1.2.2.3 Reivindicacién adicional (a partir de la undécima reivindicacién incluida en
la solicitud inicial o durante el trdmite) 30.000,00
1.1.1.2.24 Reivindicacién adicional para Modelo de Utilidad (a partir de la undécima
reivindicacion) 15.000,00
1.1.1.2.2.5 Examen de patentabilidad de patente de invencion (capitulos | 'y Il PCT) 505.000,00
1.1.1.2.2.6 Examen de patentabilidad de modelo de utilidad (Capitulos | y Il PCT) 310.000,00

*Resolucion No. 75858 del 26 de diciembre de 2011. Publicada en el Diario Oficial No. 48.294 del 26 de diciembre de 2011.

‘Resolucion No. 79462 del 21 de diciembre de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48656 del 27 de diciembre de 2012.

"Resolucion No. 173 del 11 de enero de 2013. Publicada en el Diario Oficial No. 48670 del 11 de enero de 2013 “Por la cual se
deroga la Resolucion nimero 79462 del 21 de diciembre de 2012, se fijan las tasas de propiedad industrial para el afio 2013 y se
modifica la Circular Unica del 19 de julio de 2001,
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1.1.1.2.2.7  Peticién de restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento

de los actos mencionados en el articulo 22 del PCT 500.000,00
1.1.1.3 Tasas Comunes a Solicitudes Nacionales e Internacionales en Fase Nacional
1.1.1.3.1 Actuaciones en Tramite
1.1.1.3.1.1  Divisional de una solicitud de patente de Invencién (contiene el derecho

de presentar las 10 primeras reivindicaciones) 450.000,00
1.1.1.3.1.2  Divisional de una solicitud de patente de Modelo de Utilidad (contiene el

derecho de presentar las 10 primeras reivindicaciones) 220.000,00
1.1.1.3.1.3  Solicitud de prérroga de términos o plazo adicional previstos en los

articulos 39, 42, 43 y 45 de la Decisién 486 de la CAN 103.000,00
1.1.1.3.14  Solicitud de modificacion relacionada con cambio del solicitante por cesién

de la solicitud 125.000,00
1.1.1.3.1.5 Solicitud de modificacién y/o correccidn a solicitud en tramite relacionada

con el capitulo descriptivo o reivindicatorio 125.000,00
1.1.1.3.1.6  Modificacion y/o correccion a solicitud en tramite relacionada con el

nombre, domicilio o direccidn del solicitante 50.000,00
1.1.1.3.1.7  Presentacion de oposicion 325.000,00
1.1.1.3.1.8 Prestacion de caucion 260.000,00
1.1.1.3.1.9  Fusién de solicitud 124.000,00
1.1.1.3.1.10 Solicitud de inscripcién de licencias 546.000,00
1.1.1.3.2 Actuaciones Posteriores a la Concesion
1.1.1.3.2.1  Inscripcion de afectaciones (cambio de domicilio, cambio de direccion o

cambio de nombre del titular) por registro a afectar 20.000,00
1.1.1.3.2.2 Modificacion o limitacién al alcance de las reivindicaciones 505.000,00
1.1.1.3.2.3  Inscripcion de cambios de titularidad de la Nueva Creacién (transferencia) 270.000,00
1.1.1.3.24 Inscripcion de licencias 546.000,00
1.1.1.3.2.5 Inscripcién de otras afectaciones (usufructo, prenda) 20.000,00
1.1.1.3.2.6  Desanotacion de licencias 300.000,00
1.1.1.3.2.7 Desanotacion de otras afectaciones 20.000,00
1.1.1.3.2.8 Fusion de patentes 310.000,00
1.1.1.3.2.9  Inscripcion de renuncia a derechos 310.000,00
1.1.1.3.210 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencion del primero al

cuarto afio 206.000,00
1.1.1.3.2.11 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencién del quinto al

octavo afio 320.000,00
1.1.1.3.212 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencion del noveno al

duodécimo afio 480.000,00
1.1.1.3.213 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencion del

decimotercero al decimosexto afio 745.000,00
1.1.1.3.2.14 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencion del décimo

séptimo al vigésimo afo 990.000,00
1.1.1.3.2.15 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencion del primero al

cuarto afio con recargo por solicitud en plazo de gracia 306.000,00
1.1.1.3.2.16 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencién del quinto al
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octavo afio con recargo por solicitud en plazo de gracia 425.000,00
1.1.1.3.2.17 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencién del noveno al

duodécimo afio con recargo por solicitud en plazo de gracia 640.000,00
1.1.1.3.218 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencién del

decimotercero al decimosexto afio con recargo por solicitud en plazo de

gracia 985.000,00
1.1.1.3.219 Tasa anual para el mantenimiento de patente de invencion del décimo

séptimo al vigésimo afio 1.320.000,00
1.1.1.3.2.20 Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad 190.000,00
1.1.1.3.2.21 Tasa anual para el mantenimiento de patente de modelo de utilidad con

recargo por solicitud en plazo de gracia 255.000,00
1.1.1.4 Servicios del Banco de Patentes
1.1.1.41 Busqueda nacional (incluye hasta 100 paginas) 190.000,00
1.1.14.2 Busqueda nacional de producto o procedimiento de una Unica entidad

quimica (incluye hasta 200 paginas) 290.000,00
11143 Busqueda nacional de una entidad quimica y sus posibles combinaciones

con otros compuestos / Busquedas de productos bioldgicos (incluye hasta

250 péginas) 725.000,00
11144 Busqueda internacional (no incluye a Colombia) (incluye hasta 50 290.000,00

paginas)
11145 Pagina adicional de busqueda 1.000,00
1.1.1.4.6 Busqueda nacional de disefios industriales (hasta dos paginas) 31.000,00
1.1.14.7 Pagina adicional 11.000,00
111438 Informe de vigilancia tecnolégica (incluye hasta 50 paginas) 432.000,00
1.1.1.49 Valor pagina adicional en informes de vigilancia tecnoldgica o busqueda

internacional 1.000,00
1.1.2. Tasas de Signos Distintivos
1.1.2.1 Solicitudes Nacionales
1.1.211 Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios

por una clase. 750.000,00
1.1.21.2 Solicitud de registro de marca o lema comercial por cada clase adicional

en una misma solicitud. 375.000,00
1.1.21.3 Solicitud de registro de marca colectiva o de certificacion. 1.000.000,00
11214 Solicitud de registro de marca colectiva o de certificacion, por cada clase

adicional en una misma solicitud. 500.000,00
1.1.21.5 Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios

presentada por micro y pequefias empresas. 640.000,00
1.1.21.6 Solicitud de registro de marca o lema comercial de productos o servicios

presentada por micro y pequefias empresas por cada clase adicional en

una misma solicitud 320.000,00
1.1.21.7 Solicitud de registro de marca de productos o servicios presentada por

artesanos certificados como tales por artesanias de Colombia (por la

primera solicitud) 50.000,00
1.1.21.8 Solicitud de registro de marca colectiva y de certificacion presentada por

artesanos certificados por artesanias de Colombia referida a productos
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artesanales (por la primera solicitud) 70.000,00
1.1.21.9 Solicitud de depdsito de nombre 0 ensefia comercial 535.000,00
1.1.21.10  Solicitud de deposito de nombre o ensefia comercial presentada por micro

y pequefias empresas. 455.000,00
1.1.21.11  Solicitud de declaracién de proteccién de denominacidn de origen. 500.000,00
1.1.21.12  Solicitud de delegaciéon de la facultad de autorizar el uso de una

denominacion de origen. 500.000,00
1.1.21.13  Solicitud de declaracién de proteccion de una denominacién de origen y

de delegacion de la facultad de autorizar el uso en un mismo documento. 750.000,00
1.1.2.1.14  Solicitud de autorizacién de uso de una denominacién de origen 120.000,00
1.1.2.2 Actuaciones en Tramite de Signos Distintivos
1.1.2.2.1 Solicitud de prorroga de términos o plazo adicional previstos en los

articulos 146 y 148 de la Decision 486 de la CAN 103.000,00
1.1.22.2 Solicitud de modificaciones relacionadas con cambio del solicitante por 125.000,00

cesion de la solicitud
1.1.2.2.3 Solicitud de modificacién y/o correccién a solicitudes en tramite

relacionadas con limitaciones de productos o servicios en una misma

solicitud que no sea divisional, asi como cambios secundarios en el signo 50.000,00
11224 Solicitud de modificacién y/o correccidn a solicitudes en tramite

relacionadas con el nombre, domicilio o direccidn del solicitante. 50.000,00
1.1.2.2.5 Presentacion de oposicion por cada clase 325.000,00
1.1.2.2.6 Prestacién de caucién 260.000,00
11.2.2.7 Inscripcién de licencias 120.000,00
1.1.2.2.8 Invocacion de prioridad por clase 170.000,00
1.1.2.2.9 Invocacién de notoriedad dentro de un tramite de oposicién. 450.000,00
1.1.2.2.10  Divisional de la solicitud de registro 700.000,00
1.1.2.2.11  Divisional de la solicitud de registro presentada por micro y pequefias

empresas 595.000,00
1.1.2.212  Visitas administrativas en los tramites de denominaciones de origen (por

dia de visita) 1.200.000,00
1.1.2.3 Actuaciones Posteriores a la Concesiéon en Signos Distintivos
1.1.2.31 Renovacién de registro de marcas y de lemas comerciales por una clase

en una misma solicitud 410.000,00
11.23.2 Renovacion de registro de marcas y de lemas comerciales por clase

adicional. Debe entenderse que se refiere a clase adicional en una misma

solicitud 200.000,00
1.1.2.3.3 Renovacion de registro con recargo por solicitud en plazo de gracia 560.000,00
1.1.2.34 Renovacién de la autorizacién de uso de una denominacién de origen 410.000,00
11235 Renovacion de la autorizacion de uso de una denominacion de origen con

recargo por solicitud en plazo de gracia 560.000,00
1.1.2.3.6 Inscripcion de listado de beneficiarios autorizados para usar una

denominacion de origen protegida presentada por entidad delegada 1.000.000,00
1.1.23.7 Inscripcion de acuerdos de coexistencia 300.000,00
1.1.2.3.8 Inscripcion de afectaciones (cambio de nombre, de domicilio o de

direccion del titular) por registro a afectar 20.000,00
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1.1.2.39 Inscripcion de cambios de titularidad del registro marcario (transferencia)

por registro a afectar 270.000,00
1.1.2.3.10  Inscripcion de cambios de ftitularidad (transferencia) del registro de

marcario de artesanos certificados como tales por artesanias de Colombia 50.000,00
1.1.2.3.11  Inscripcion de cambios de titularidad (transferencia) del registro marcario

de artesanos certificados como tales por artesanias de Colombia a no

artesanos 700.000,00
1.1.2.3.12  Inscripcion de renuncia a derechos 300.000,00
1.1.2.3.13  Inscripcion de licencias 300.000,00
1.1.2.3.14  Cancelacion de un registro marcario por no uso, notoriedad y/o

vulgarizacioén 1.500.000,00
1.1.2.3.15 Inscripcion de divisional del registro 300.000,00
1.1.2.3.16  Desanotacién de licencias 300.000,00
1.1.2.3.17  Desanotacion de otras afectaciones 20.000,00
1.1.2.3.18 Inscripcion de otras afectaciones (usufructo, prenda) 20.000,00
1.1.2.4. Solicitudes Internacionales -PROTOCOLO DE MADRID
1.1.241 Transmision, certificacion y envio de la solicitudes internacionales a la

OMPI, conforme al Protocolo de Madrid 60.000,00
11242 Solicitud de transformacion hasta antes de la decision final. 375.000,00
1.1.243 Solicitud de Transformacion de un registro 100.000,00
11244 Inscripcion de sustitucion del registro Nacional en Internacional 20.000,00
1.1.3. Busqueda de Parecidos Marcarios por Clase
1.1.31 Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas (hasta

siete -7- paginas) por signo. 30.000,00
1.1.3.2 Pagina adicional. 5.000,00
1.1.3.3 Marcas nominativas y/o parte denominativa de las marcas mixtas (hasta

siete -7- paginas) por clase adicional del mismo signo 15.000,00
1.1.34 Marcas figurativas y/o parte gréfica de las marcas mixtas (hasta dos -2-

paginas). 30.000,00
1.1.35 Pagina adicional. 11.000,00
1.1.4. Tasas Comunes a Signos Distintivos y Nuevas Creaciones
1.1.4.1 Autenticacion 1.000,00
1.14.2 Certificacion 20.000,00
1.14.3 Copia o0 impresion por pagina 200,00
1144 Foto-reduccion y ampliacion 1.000,00
1145 Ejemplar de Gaceta de la Propiedad Industrial en disco compacto -C.D.- 25.000,00
1.1.4.6 Ejemplar de la Gaceta de la Propiedad Industrial en Excel en disco

compacto -C.D-. 750.000,00
1.14.7 Suscripcidn a veinticuatro (24) ejemplares de la Gaceta de la propiedad

Industrial en disco compacto -C.D.- 500.000,00
1148 Suscripcion a veinticuatro (24) ejemplares de la Gaceta de la Propiedad

Industrial en Excel en disco compacto —C.D-. 15.000.000,00
1.14.9 Publicaciones en disco compacto -C.D.- 30.000,00
1.1.4.10 Listados informativos del sistema (por linea) 2.000,00
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1.1.4.11 Hora ingeniero de obtencion de listados especiales de informacién 80.000,00

1.1.4.12 Gastos de envio de la Gaceta de la Propiedad Industrial dentro del Distrito

Capital 4.500,00
1.1.4.13 Gastos de envio de la Gaceta de la Propiedad Industrial a cualquier

municipio de Colombia excepto al Distrito Capital 7.500,00
1.1.4.14 Gastos de envio de la Gaceta de la Propiedad Industrial a paises de

América y del Caribe 55.000,00
1.1.4.15 Gastos de envio de la Gaceta de la Propiedad Industrial a otros paises

distintos de América y del Caribe. 65.000,00
1.1.5 Prioridades

Para los efectos del articulo 10 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de
Naciones, las prioridades deberan invocarse de manera discriminada, anexandose para cada
una de ellas el comprobante de pago de la tasa establecida en los numerales 1.1.1.1.7 y
1.1.2.2.6 del presente Capitulo.

1.1.6 Conversion de solicitudes en tramite de Nuevas Creaciones

Para los efectos de que tratan los articulos 35 y 83 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones, cuando se solicite la conversién de una solicitud en tramite, el
peticionario debera, cuando sea del caso, ajustar el mayor valor correspondiente al tramite de la
modalidad a que se haya de convertir su solicitud, conforme a las tasas vigentes al momento de
la solicitud de la conversion.

En el caso de division, el peticionario cancelara la tasa correspondiente para cada una de las
divisiones resultantes, conforme a las tasas vigentes al momento de la solicitud de la division.

La solicitud de conversion o de divisién de solicitudes no ocasionara el pago de la tasa por
modificacion de la solicitud.

11.7 Pago de tasas

A excepcion de la prestacion de cauciones, el valor de las tasas debera ser cancelado
previamente a la radicacion de la solicitud respectiva a la cual se adjuntara el comprobante de

pago.

1.1.8 Titulos

El pago de las tasas de los titulos y la publicaciéon de los mismos, referente a solicitudes de
patentes de invencion, patentes de modelos de utilidad, disefios industriales, registro de marcas,
lemas comerciales, dep6sitos de nombre y ensefias comerciales, declaracion de proteccion de
denominacion de origen, autorizacion de utilizacion de la denominacion de origen, asi como las
renovaciones, licencias, traspasos, cambios de nombre y de domicilio del titular, presentadas con
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2285 de 1995, se regiran de acuerdo con los
siguiente valores:
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1.1.8.1 De traspaso, cesion, concesion, inscripcion de licencias y cambio de

nombre y de domicilio del titular de patente de invencion 415.000,00
1.1.8.2 De traspaso, cesion, concesion, inscripcién de licencias y cambio de

nombre y de domicilio del titular de modelo de utilidad 280.000,00
1.1.8.3 De traspaso, cesion, concesion, inscripcion de licencias y cambio de

nombre y de domicilio del titular de disefios industriales 210.000,00
1.1.8.4 De traspaso, cesion, concesion, inscripcién de licencias y cambio de

nombre y de domicilio del titular de marcas y lemas comerciales 270.000,00
1.1.85 De traspaso, cesion, concesion, inscripcion de licencias y cambio de

nombre y de domicilio del titular de nombres y ensefias comerciales 270.000,00
1.1.8.6 Publicacién del titulo 40.000,00

Las tasas que deben pagarse por el retiro y por la publicacién del titulo, de conformidad con el
presente capitulo, seran las vigentes al momento de efectuarse el correspondiente pago.

1.1.9 Examen de patentabilidad

Atendiendo lo establecido en la disposicion primera transitoria de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina de Naciones, la obligacién de solicitar el examen de patentabilidad, que
se establece en el articulo 44 de la misma Decision, se exigira respecto de las solicitudes de
patentes de invencion o 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.

1.2 REGLAMENTACION DEL REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL
1.2.1 Disposiciones generales

1.21.1 Idioma y medidas

Los documentos que se anexen a los petitorios de los tramites de propiedad industrial deberan
allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma deberan aportarse con su traduccion
simple sin necesidad de autenticacion, atestacion, legalizacion o apostilla.

Todas las medidas incluidas en las comunicaciones ante esta Superintendencia deberan
expresarse segun el Sistema Internacional de Unidades.

1.21.2 Forma y presentacion de los documentos

Toda solicitud o documento se podra presentar por medios fisicos o electrénicos, si estos Ultimos
estan previstos para el respectivo tramite, sin necesidad de autenticacion, atestacion,
legalizacidn o cualquier otra certificacion de firma u otro medio de identificacion personal, salvo
tratandose de renuncia al derecho que requerira presentacion personal o firma digital.

“ Numerales 1.2 a 1.2.6 modificados por la Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No.
48.399 del 12 de abril de 2012.
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Para la presentacion de solicitudes por medios electronicos, la Superintendencia dispone de los
tramites y servicios en linea, los cuales se rigen por los términos y condiciones publicados a
través del sitio web de la Entidad.

Igualmente, en cuanto a radicaciones en ventanilla se refiere, el formulario de solicitud y los
anexos para los trdmites de propiedad industrial podran presentarse en medio magnético (CD-
ROM o DVD-ROM) en el momento de la radicacion. Para el efecto, todos los archivos que alli se
incluyan deberan ser digitalizados con una resolucion minima de 300 dpi y se deberan generar
en formato PDF (Portable Document Format) o en su defecto TIFF (Tagged Image File Format).
En todo caso, cuando se emplee este tipo de medios para la remision de los anexos, el
formulario de solicitud del tramite deberd ser presentado fisicamente, con el fin de que el
solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la ventanilla donde radique la solicitud.

La Entidad conservara el medio magnético como soporte del tramite y tomara las acciones que
faciliten su conservacion y control.

Los documentos que se quieran hacer valer como prueba en los tramites de propiedad industrial
deben cumplir con las normas probatorias establecidas en las disposiciones correspondientes
del Decreto Ley 019 de 2012, en concordancia con las establecidas en la legislacion vigente en
materia de actuaciones administrativas.

1.21.3 Poderes

Los poderes requeridos para los tramites administrativos que se adelanten ante la
Superintendencia de Industria y Comercio relacionados con propiedad industrial podran
otorgarse mediante documento privado y referirse a una o mas solicitudes debidamente
identificadas en el poder, 0 a todas las solicitudes y/o registros existentes o futuros del
poderdante, sin necesidad de presentacion personal, autenticacion o legalizacion.

En todo caso, la facultad de desistir de la solicitud o de renunciar a un derecho debe estar
expresamente consagrada en el poder. Para el efecto, el documento por el cual se renuncia al
derecho o se desiste de la solicitud debera contener la diligencia de presentacion personal ante
la Superintendencia de Industria y Comercio o ante Notario publico.

El documento de renuncia o desistimiento constituido en el extranjero debera ser legalizado por
apostilla o ante Consul Colombiano o el de una Nacidn amiga, segun sea el caso.

Cuando el solicitante del tramite no resida en Colombia, podra nombrar un representante con
facultades para notificarse y nombrar apoderados. El apoderado debera ser abogado y estar
debidamente inscrito.

Para la presentacion de poderes se debera diligenciar y radicar el Formulario para Otorgar Poder
a Abogado en los Tramites de Propiedad Industrial, Formato PI00-F06, el cual corresponde al
Anexo 6.26 de esta Circular.
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1.21.4 Inconsistencias en la solicitud: Duda razonable

La Superintendencia de Industria y Comercio podra requerir al interesado en los tramites
administrativos relacionados con propiedad industrial, para que aporte los documentos que
sustenten la solicitud de que se trate, cuando existan contradicciones o inconsistencias en la
informacion aportada, que puedan afectar el desarrollo eficiente del tramite, tales como: La
identidad, existencia y representacion legal, domicilio o direccion de notificaciones del solicitante,
0 inconsistencias o contradicciones relacionados con el apoderado que se acredita como tal para
el trdmite respectivo.

1.2.1.5 Asignacion de fecha de presentacion de solicitudes

Si al momento de la presentacion de las solicitudes de patente de invencién, de modelo de
utilidad y las solicitudes de registro de signos distintivos, disefios industriales y esquemas de
trazado de circuitos integrados, las mismas no contienen todos los requisitos a que se refieren
los articulos 33, 92, 119, y 140 de la Decision 486, respectivamente, la Superintendencia
otorgara al solicitante un plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de notificacion
especial de que trata el numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de esta Circular. Si el
solicitante completa la documentacién dentro del término anterior, la fecha de presentacién de la
solicitud sera aquella en que se reciba la totalidad de la informacién requerida; momento a partir
del cual se continuara con el tramite de la solicitud. Si a la finalizacién del término descrito el
solicitante no cumple con el requerimiento, se considerara como no presentada la solicitud y asi
le sera comunicado al solicitante mediante el procedimiento de notificaciéon establecido en el
numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de esta Circular.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la informacion que se aporte con la solicitud inicial cumpla
con los requisitos minimos para asignacion de fecha de presentacion, pero se advierta ausencia
de algun otro requisito formal, la Superintendencia de Industria y Comercio asignara fecha de
presentacion y requerira al solicitante, de conformidad con los articulos 38, 39, 93, 120 y 144 de
la Decision 486, segun sea el caso, para que lo complete o subsane.

La fecha de presentacion de las solicitudes de inscripcion de afectaciones y de renovacién sera
la misma de su radicacion aunque estén incompletas. La Superintendencia de Industria y
Comercio requerira la informacién faltante de conformidad con lo previsto en el Titulo | de esta
Circular, para el ejercicio del derecho de peticion en interés particular. Se entendera que el
peticionario ha desistido de la solicitud o de la actuacién cuando no satisfaga el requerimiento.

1.2.1.6 Inscripciones
1.21.6.1  Cambio de titular

Para el tramite de esta inscripcion en el registro de la propiedad industrial se debera diligenciar y
radicar el Formulario de Inscripcién de Traspaso de Signos Distintivos, Formato PI01-FO7 (para
signos distintivos), y Formulario de Cambio de Titular, Formato PI02-F19 (para nuevas
creaciones), los cuales corresponden a los Anexos 6.18 y 6.24 de esta Circular,
respectivamente.
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Salvo que se presente el Formulario firmado por las partes, en los casos de cambio de titular, la
afectacién deberd ser demostrada con el original o la copia de alguno de los siguientes
documentos, segun sea el caso:

i) El contrato en el que conste la cesion firmada por las partes.

i) El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto del contrato
debe contener las paginas del contrato donde conste la cesion del derecho y en las
que se evidencie las partes del contrato.

ii) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.

iv) El Documento que acredite la fusion.

Cuando como consecuencia de un contrato o de una fusion haya cambio de uno o varios
cotitulares, pero no de la totalidad, cualquier cotitular respecto del cual no haya habido cambio
en la titularidad debera consentir expresamente al cambio de titularidad mediante documento
firmado por él especificamente para tal fin.

Cuando el cambio de titular verse sobre varios registros o titulos, bastara con una Unica solicitud,
siempre y cuando el titular actual y el nuevo propietario sean los mismos y se indiquen los
numeros de todos los registros o titulos objeto de inscripcion, y siempre que se trate del mismo
tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o disefio industrial.

Cuando la solicitud de inscripcion a que hace referencia este numeral se presente en relacion
con varios derechos, pero la Superintendencia encuentre improcedente acceder a la solicitud de
inscripcidn en relaciéon con alguno o algunos de ellos, por no cumplir con los requisitos legales,
procedera a inscribir aquellos en relacion con los cuales no se encuentre inconveniente, y
requerira al solicitante para que allegue la informacién faltante o corrija o aclare la aportada.

Si la informacién solicitada no es aportada o no satisface el requerimiento respectivo, que sera
expedido de conformidad con lo previsto en el Titulo | de esta Circular, para el ejercicio del
derecho de peticion en interés particular, se entendera que el peticionario ha desistido de la
solicitud o de la actuacion.

De conformidad con los Paragrafos de los articulos 19 y 20 del Decreto 4886 de 2011, contra los
actos administrativos que archiven las solicitudes de inscripcion solo procedera el recurso de
apelacion.

1.21.6.2 Cambios de nombre, domicilio, direccion y demas afectaciones al registro

Para el tramite de estas inscripciones en el registro de la propiedad industrial se debera
diligenciar y radicar el Formulario de Inscripcién de Afectaciones, Formato PI00-F02, que
corresponde al Anexo 6.9 de esta Circular.

Igualmente, en una sola solicitud podra pedirse el cambio de nombre, domicilio o direccién de
varias solicitudes o registros pertenecientes a una misma persona, siempre que se trate del
mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o disefio industrial.

) Pag. 17
Indice General



Industria y Comercio

. . SUPERINTENDENCIA
Circular Unica

Cuando la solicitud de inscripciéon a que hace referencia este numeral se presente en relacion
con varios derechos de propiedad industrial, pero la Superintendencia encuentre improcedente
acceder a la solicitud de inscripcion en relacidn con alguno o algunos de ellos, por no cumplir con
los requisitos legales, procedera a inscribir aquellos en relacion con los cuales no se encuentre
inconveniente, y requerira al solicitante para que allegue la informacion faltante o corrija o aclare
la aportada.

Si la informacién solicitada no es aportada o no satisface el requerimiento respectivo, que sera
expedido de conformidad con lo previsto en el Titulo | de esta Circular, para el ejercicio del
derecho de peticion en interés particular, se entendera que el peticionario ha desistido de la
solicitud o de la actuacion.

De conformidad con los Paragrafos de los articulos 19y 20 del Decreto 4886 de 2011, contra los
actos administrativos que archiven las solicitudes de inscripcion solo procedera el recurso de
apelacion.

1.21.6.3 Licencias

Para el trdmite de registro de las licencias a que hace referencia la Decision 486, en particular en
los articulos 57, 85, 106, 133 y 162, se debera diligenciar y radicar el Formulario de Licencia,
Formato PI01-FO9 (para signos distintivos) y Formato Pl102-F16 (para nuevas creaciones), que
corresponden a los Anexos 6.7 y 6.21 de esta Circular, respectivamente.

Cuando el licenciante y el licenciatario de varios derechos de propiedad industrial sean las
mismas partes, podra presentarse una sola solicitud de inscripcién, siempre que se trate del
mismo tipo de derechos de propiedad industrial: Marca, lema, patente o disefio industrial.

No se exigira documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud de
registro de la misma se encuentre firmada por las partes.

Los requisitos de solicitudes de licencias obligatorias son los establecidos en el Capitulo
Segundo del presente Titulo.

1.21.7 Correccion de errores respecto de registros o titulos

La correccion del error que se haya cometido en la solicitud o en otro memorial presentado por el
solicitante en un tramite de propiedad industrial, y que se refleje en el registro de la Propiedad
Industrial o0 en la Gaceta de la Propiedad Industrial, debera presentarse mediante un memorial
en el que se indique el nimero de registro a corregir, el error cometido y la correccion a efectuar.

Cuando el error y la respectiva correccidén sean comunes a varios registros o titulos, bastara con
una solicitud si se indican los nimeros de registros o titulos en cuestion.

La Superintendencia podra corregir los errores aritméticos, mecanograficos, ortograficos y
gréficos, aun cuando éstos impliquen una modificacion al derecho concedido, cuando de la
actuacion administrativa se evidencie la contradiccidn entre el derecho pretendido y el otorgado.
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Las correcciones de errores no atribuibles a la Superintendencia se efectuaran previo pago de la
tasa oficial establecida para dicho fin cuando dichos errores hayan sido atribuidos al solicitante.

La solicitud de correccion podra presentarse en cualquier momento.

1.21.8 Modificaciones y correcciones a solicitudes en tramite

Para el tramite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los
articulos 34, 85, 133 y 143 de la Decision 486, y que sean pedidas por el solicitante del
respectivo tramite, se debera diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o
Correcciones, Formato PI01-F11 (para signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas
creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y
darén lugar al pago de la tasa dispuesta para estos tramites.

Cuando la modificacién o correccion se solicite a instancia de la Superintendencia, no se exigira
el pago de la tasa.

La Superintendencia volvera a publicar la solicitud Unicamente en los casos en los que el error
cometido o la informacion omitida sean considerados fundamentales para que los terceros
interesados presenten oposicion. Se entendera que se presenta esta situacion cuando han
faltado productos o servicios en la publicacién, o no corresponden a los solicitados; no coincide
el signo o etiqueta con la solicitada o no coincide el dibujo requerido con el disefio solicitado; no
coincide el objeto descrito en el resumen con lo reclamado en la solicitud de patente.

Igualmente, podra presentarse una peticidn Unica de correccidn que se refiera a una solicitud o
solicitudes, 0 a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, si se trata del mismo error y
las solicitudes también se identifican plenamente.

1.21.9 Solicitante

Siempre que en la Decision 486 o en el presente Titulo se mencione al solicitante sin hacer
precision en contrario, se entendera incluido su apoderado o representante y viceversa.

1.2.1.10 Division de la solicitud

Quien desee presentar una peticion para tramitar una conversion, division o fusién de una
solicitud debera diligenciar tantos formularios como numero de solicitudes fraccionarias se
presenten respecto de la solicitud inicial, debiendo diligenciar los formularios dispuestos para el
efecto.

1.21.11 Oposiciones

Las oposiciones a que se refiere la Decision 486 deberan ser presentadas en el Formulario de
Presentacion de Oposicién, Formato PI01-F12 (para signos distintivos) y Formato P102-F18 (para
nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.12 y 6.23 de esta Circular,
respectivamente.
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Si la oposicién se presenta por intermedio de apoderado y no se aporta el poder con el escrito de
oposicién, o por intermedio de agente oficioso, la Superintendencia procedera a requerir el
documento segun lo establecido en los articulos 12 y 13 del Codigo Contencioso Administrativo,
0 la norma que haga sus veces, 0 a fijar la caucion establecida en el articulo 47 del Codigo de
Procedimiento Civil.

Si se presenta oposicion a una solicitud de registro de marca que comprenda varias clases de
productos y/o servicios, el opositor debera cancelar la tasa correspondiente a dicho tramite,
dependiendo del nimero de clases contra las cuales presenta la oposicion al registro de la
marca.

1.2.1.12 Formularios para la solicitud de reduccién de tasas

Para presentar una solicitud de reduccion de tasas se debe diligenciar el Formulario de
Reduccidn de Tasas a Solicitud de Registro de Signos Distintivos para Microempresas, Formato
PI01-F06, y el Formulario de Reduccién de Tasas de Patentes, Formato PI02-FO7, que
corresponden a los Anexos 6.17 y 6.20 de esta Circular, respectivamente.

1.21.13  Audiencia de facilitaciéon
a) Procedencia de la audiencia
La Audiencia de Facilitacion procederéa en los siguientes casos:

i) Cuando en el tramite de registro de un signo distintivo no se hubieren
presentado oposiciones pero se necesite del concurso del tercero para poder superar el
obstaculo que impide el registro de la marca;

i) Cuando en el trdmite de registro de un signo distintivo se hubieren presentado
oposiciones y la discusion sobre la registrabilidad esté referida a las causales de
irregistrabilidad contenidas en los articulos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la
Decisidn 486.

En dicha audiencia, el Director de Signos Distintivos, previo estudio de registrabilidad del signo,
podra proponer y avalar acuerdos vinculantes que permitan que el signo supere las causas de
irregistrabilidad anteriormente mencionadas.

La Direccién de Signos Distintivos adelantara una sola audiencia, con independencia del nimero
de partes involucradas en el tramite.

b) Oportunidad

La audiencia de facilitacion podra celebrarse en cualquier momento una vez vencidos los
términos establecidos en el articulo 148 de la Decision 486, hasta antes de que se profiera la
decision de primera instancia.
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La audiencia de facilitacion podra ser citada de oficio por la Direccién de Signos Distintivos o a
solicitud conjunta de las partes. La Direccion de Signos Distintivos hara la citacién cuando
considere que mediante la sugerencia de modificaciones a la que se refiere el articulo 143 de la
Decision 486 el signo solicitado puede ser registrado.

No procedera la audiencia cuando ésta haya sido solicitada con posterioridad a la expedicion de
la primera decision, asi se haya interpuesto el recurso correspondiente dentro del término legal.

c) Tramite

La Direccidn de Signos Distintivos, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo de la
solicitud, fijara fecha y hora para la celebracion de la audiencia de facilitacion.

La providencia que fije fecha y hora para la celebracion de la audiencia sera notificada a las
partes de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal ¢) del Capitulo Sexto del Titulo
| de esta Circular.

La audiencia tendra una duracion maxima de una (1) hora. Las partes tendran un unico vocero
dentro de la audiencia, y cada participante dispondra hasta de quince (15) minutos para hacer
sus planteamientos. Al finalizar la misma, se hara constar en acta los términos y compromisos
propuestos por las partes y aceptados por la Direccidn de Signos Distintivos.

Habra lugar a una nueva audiencia, por una sola vez y por falta de alguna de las partes, con
justa causa, cuando la audiencia haya sido convocada de oficio por la Direccién de Signos
Distintivos.

d) Contenido del acta

En el Acta deberan constar los compromisos adquiridos por las partes para que el signo
solicitado pueda ser registrado. Estos compromisos estaran referidos a modificaciones
secundarias, renuncias, cancelaciones, desistimientos, limitaciones o afectaciones del signo
solicitado o de los signos opositores.

e) Efectos

Las actuaciones a las cuales se comprometieron las partes en la audiencia deberan ser
presentadas ante la Direccion de Signos Distintivos segun el tramite establecido para las
mismas, a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de celebracion de
la audiencia. El incumplimiento de la presentacion de los compromisos contenidos en el acta
permitira decidir la solicitud de registro del signo unicamente con los documentos e informacion
que reposan en el expediente al momento de la decision.

No seran permitidas modificaciones que amplien la cobertura de los productos o servicios de la
marca solicitada a registro ni aquellas que alteren los elementos sustanciales del signo.
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1.2.2 Patentes de invencion
1.2.21 Presentacion de solicitudes

Para el tramite de concesion de patente se debera diligenciar y radicar el Formulario Solicitud de
Patente - Nacional, Formato Pl02-FO1, que corresponde al Anexo 6.3 de esta Circular. Los
formularios de solicitud podrén presentarse por medios electronicos.

1.2.2.2 Examen de forma

Para efectos de lo establecido en el literal k) del articulo 26 de la Decisién 486, cuando el
solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una copia del contrato de cesion o bien del
contrato en virtud del cual se presuma legalmente dicha cesion.

Cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa
complementaria, solo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el
examen de patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Lo anterior, sin
perjuicio de la atribucion que tiene el solicitante para modificar la solicitud en cualquier momento
del tramite, para lo cual debera cancelar no sélo la tasa correspondiente a una modificacion
voluntaria, sino la correspondiente al pago por exceso de reivindicaciones.

Cuando en respuesta a un requerimiento del articulo 45 el solicitante modifique el capitulo
reivindicatorio y éste contenga més de diez (10) reivindicaciones, no pagara la tasa de
modificacién voluntaria pero si la correspondiente al pago por reivindicacion adicional a partir de
la décima.

1.2.2.3 Conversion, division o fusion de solicitudes

Quien desee presentar una peticion para tramitar una conversion, divisién o fusiéon de una
solicitud debera diligenciar y radicar el Formulario de Conversién, Divisién y Fusion de
Solicitudes, Formato P102-F05, que corresponde al Anexo 6.14 de esta Circular.

La tasa para la conversion, fusion o division de una solicitud se causara independientemente de
la razén que motive la iniciativa del solicitante.

Para los efectos del presente Titulo y, en concordancia con el articulo 35 de la Decision 486, por
conversion de la solicitud debe entenderse el cambio de modalidad de proteccion de patente de
invencion a modelo de utilidad o viceversa y de modelo de utilidad a disefio industrial.

Para los efectos del presente Titulo y en concordancia con el articulo 36 de la Decisién 486, por
division de la solicitud debe entenderse el fraccionamiento de la solicitud inicial en dos o mas
solicitudes fraccionarias.

Para los efectos del presente Titulo y en concordancia con el articulo 37 de la Decision 486, por
fusion de la solicitud debe entenderse la acumulacion de dos o0 mas solicitudes que comprenden
la misma materia 0 materia complementaria, porque presentan unidad de invencién.
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1.2.2.4 Examen de patentabilidad

En los términos establecidos en el articulo 44 de la Decision 486, la solicitud del examen de
patentabilidad de las solicitudes de patentes de invencidn o de modelo de utilidad y el pago de la
tasa correspondiente solo podran efectuarse dentro de los plazos establecidos en los articulos
44 y 85 de la misma Decision. En consecuencia, la solicitud de examen de patentabilidad
presentada con anterioridad a la publicacion, debera ser ratificada dentro del plazo respectivo y
actualizada en su tasa, si a ello hubiere lugar.

La solicitud del examen de patentabilidad se debe presentar dentro de los plazos arriba
sefialados, independientemente de la existencia de errores que susciten rectificaciones
posteriores a la publicacion.

1.2.2.5 Requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio para realizar

el examen de patentabilidad*

1.2.2.5.1. Requerimiento por no patentabilidad o incumplimiento de requisitos para
conceder patente

Para los efectos previstos en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, la Superintendencia de
industria y Comercio requeriré al solicitante indicando los motivos por los cuéles la invencion no
es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesion de la
patente. Los requerimientos deberan ir acompafiados de la relacion de anterioridades que
afecten la patentabilidad de la invencidn, si es del caso.

Cuando el solicitante en su respuesta al examen de no patentabilidad modifique: i.) El capitulo
reivindicatorio; ii) la descripcion de la invencion a proteger iii.) la modalidad de la solicitud,
excepcionalmente, la Superintendencia de Industria y Comercio podra requerirlo de nuevo y por
una sola vez, luego de lo cual decidira definitivamente la solicitud.

1.2.2.5.2 Requerimiento de examenes de patentabilidad de otras oficinas en virtud del
articulo 46 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina

Los informes de otras Oficinas de Propiedad Industrial que requerira la Superintendencia de
Industria y Comercio de conformidad con el articulo 46 de la Decision 486 de 2000 de la
Comunidad Andina, seran los resultados de examenes de patentabilidad efectuados por las
Oficinas Nacionales de Propiedad Industrial reconocidas por el Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes (PCT) como autoridades de busqueda y examen, respecto de una 0 mas
solicitudes extranjeras que se refieran total o parcialmente a la misma invencion que se esta
examinando.

*

Modificado por la Resolucién No. 54093 del 18 de septiembre de 2012. Publicado en el Diario Oficial No. 48.557
del 18 de septiembre de 2012.
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No obstante lo anterior, los examenes de patentabilidad efectuados por alguna de las oficinas de
Propiedad Industrial indicadas en el numeral anterior, podran ser aportados por el solicitante
junto con la peticion del examen de patentabilidad presentada ante la Superintendencia de
Industria y Comercio.

Para la presentacion de dichos documentos debera tenerse en cuenta lo establecido en los
numerales 1.2.1.1.y siguientes del Titulo X de la Circular Unica.

1.2.2.5.2.1. Requisitos para el reconocimiento de los resultados de examenes de
patentabilidad efectuados a solicitudes extranjeras

Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados de
examenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial se debe
cumplir con las siguientes condiciones:

a. Al momento de solicitar el examen de patentabilidad, si el solicitante pide que se reconozcan
examenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, debera aportar junto con el pago de la
tasa correspondiente, los siguientes anexos:

(i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la determinacion
de la patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido el examen de
patentabilidad que contienen reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la
peticion v, si es del caso, su traduccidn al castellano.

(i) Copia de todas las reivindicaciones determinadas como patentables u otorgables en la Oficina
que profirié el examen de patentabilidad y, si es del caso, su traduccion al castellano.

(i) Copia de los antecedentes, informaciéon o documentos citados por el examinador de la
Oficina de Primera Presentaciéon del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o
decisiones correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente
deberdn presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de
Industria y Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas.

(iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como
patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de
patentabilidad.

b. La solicitud colombiana debe ser:

(i.) Una solicitud presentada de conformidad con el Convenio de Paris, bien sea que reivindique
validamente la prioridad de una solicitud anterior en virtud del articulo noveno de la Decision 486
de 2000, para una 0 mas solicitudes presentadas ante las oficinas con las que se establezca
este procedimiento o reivindique validamente como prioridad la fecha de presentacion
internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicacion de prioridad,

0,
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(ii.) Una solicitud que se encuentre en la fase nacional en virtud del PCT a partir de una solicitud
internacional PCT que reivindique validamente la prioridad en virtud del articulo noveno de la
Decisién 486 de 2000, o reivindique validamente como prioridad la fecha de presentacion
internacional de una solicitud PCT que no contenga reivindicacion de prioridad, o que no
contenga reivindicacion de prioridad.

c. La solicitud examinada por la Oficina de Primera Presentacion debe corresponder con la
presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, esto es, que las reivindicaciones
de la solicitud inicial o su divisional sean iguales a las de la solicitud colombiana.

d. El solicitante debe presentar una copia de la(s) reivindicacion(es) patentable(s) u otorgable(s)
de la solicitud de la Oficina de Primera Presentacidn que profirio el examen de patentabilidad,
junto con una traduccién al castellano.

Si la resolucion, fallo o decision no establece explicitamente que una reivindicacion es
patentable, el solicitante debera anexar una declaracién que contenga el analisis técnico de
dicha reivindicacion con respecto al estado de la técnica citado, indicando que no ha existido
objecion por parte de la Oficina de Primera Presentacion respecto de esa reivindicacion y, por lo
tanto, la reivindicacion se considera patentable.

e. Todas las reivindicaciones de cada solicitud presentada en la Superintendencia de Industria y
Comercio como Oficina de Segunda Presentacion, deberan corresponder suficientemente a la(s)
reivindicacion(es) patentable(s) u otorgable(s) de la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primera
Presentacién. Si no hay correspondencia entre las reivindicaciones deberdn solicitarse las
modificaciones a las que haya lugar pagando la tasa correspondiente.

Las reivindicaciones se consideraran como “suficientemente correspondientes” cuando, tomando
en cuenta las diferencias debidas a la traduccion y los requisitos de formato de las
reivindicaciones, tengan un alcance igual o similar, o las reivindicaciones en la Oficina de
Segunda Presentacién tengan un alcance menor a las reivindicaciones patentables u otorgables
en la Oficina de Primera Presentacion.

Se entendera que una reivindicacion tiene menor alcance cuando la reivindicacién en la solicitud
presentada en Colombia es modificada para limitarla a contener una caracteristica técnica
adicional que esté soportada en la solicitud originalmente presentada ante la Oficina de Segunda
Presentacidn(descripcion y/o reivindicaciones).

Una reivindicacion en la solicitud presentada en la Oficina de Segunda Presentacion que
introduzca una nueva o diferente categoria de reivindicacion(es) a aquella(s)
determinada(s)como patentable(s)u otorgable(s) en la Oficina de Primera Presentacion, no seran
consideradas suficientemente correspondientes.

La tabla de correspondencia de las reivindicaciones debera presentarse en castellano, si es del
caso, y debera indicar de qué manera todas las reivindicaciones de la solicitud presentada en la
Oficina de Segunda Presentaciéon corresponden a la(s) reivindicacion(es) patentable(s)u
otorgable(s) en la(s) solicitud(es) de la Oficina de Primera Presentacion.
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Paragrafo: Si alguno de los documentos sefialados anteriormente en el literal a) del presente
numeral ya han sido presentados en la solicitud ante la Oficina de Segunda Presentacion,
bastara con que el solicitante indique cuando fueron aportados al expediente.

1.2.2.5.2.2. Improcedencia del reconocimiento

El reconocimiento de exdmenes de patentabilidad respecto de una solicitud inicial de patente no
se transferira a una solicitud divisional. El solicitante podra presentar una nueva peticion para la
solicitud divisional y cumplir con todas las condiciones establecidas anteriormente. Asi mismo, la
Superintendencia de Industria y Comercio podra expedir un requerimiento para esa divisional en
los términos del numeral 1.2.2.5.2.

Igualmente, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio encuentre que alguna de las
reivindicaciones presentadas estan comprendidas en los articulos 15, 20 y 21 de la Decision 486
de la Comunidad Andina, o que a pesar de haberse aportado todos los documentos descritos en
los numerales anteriores no se satisfacen los requisitos de patentabilidad, dara aplicacién al
articulo 45 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

No procedera el reconocimiento de examenes de patentabilidad o registrabilidad de las
solicitudes de Patentes de Modelos de Utilidad y las solicitudes de registro de Disefio Industrial.

1.2.2.6 Suspension del tramite

En los términos del articulo 47 de la Decision 486, se procedera a la suspension del tramite de
una patente siempre que el solicitante lo indique, al haber sido requerido conforme al articulo 46
de la misma Decisidn. En la solicitud se debera indicar el plazo de la suspension, justificado en el
término del tramite extranjero y el estado del mismo. La suspension serd automatica, no
requerira pronunciamiento y el término comenzara a correr a partir del dia siguiente a aquel en
que se radique la solicitud. En todo caso, dicho plazo no podra exceder el plazo de tres (3)
meses de que trata el articulo 46 de la Decision 486.

1.2.2.7 Renuncia a derechos

El titular de un bien de propiedad industrial sobre nuevas creaciones podra renunciar a los
derechos conferidos mediante el diligenciamiento y presentacién del Formulario de Renuncia a
Derechos sobre Nuevas Creaciones, Formato PI02-F04, que corresponde al Anexo 6.13 de esta
Circular.

1.2.3 Esquemas de trazado de los circuitos integrados
1.2.31 Presentacion de solicitudes

Para el tramite de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados se debera diligenciar
y radicar el Formulario de Registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, Formato
P102-F03, que corresponde al Anexo 6.5 de esta Circular.

) Pag. 26
Indice General



Industria y Comercio

. . SUPERINTENDENCIA
Circular Unica

1.24 Disenos industriales
1.2.41 Presentacion de solicitudes

Para el tramite de registro de disefio industrial se debera diligenciar y radicar el Formulario de
Registro de Disefio Industrial, Formato P102-F02, que corresponde al Anexo 6.4 de esta Circular.

El disefio solicitado debe contar con las figuras representativas que permitan su correcto anélisis
e interpretacion. Cuando se trate de elementos tridimensionales se presentaran los dibujos
representativos mediante seis (6) proyecciones o vistas: Superior, inferior, lateral derecho, lateral
izquierdo, frontal y posterior; y una perspectiva isométrica que permita ver el objeto en tres
dimensiones.

Cuando se trate de objetos cuyos planos lateral izquierdo-lateral derecho y frontal-posterior,
sean iguales, seran representados por minimo cuatro (4) vistas: Superior, inferior, frontal o lateral
y perspectiva.

Para la representacion de los disefios industriales se hara uso de las reglas del dibujo técnico.
Las figuras no deben presentar cotas, marcos, lineas indicadoras, cortes, grafismos, marcas, o la
representacion de una funcién técnica, debido a que estos aspectos no son objeto de proteccion
mediante la figura del disefio industrial.

En los términos establecidos en el literal c) del articulo 119 de la Decision 486, los disefios
industriales deben ser representados grafica o fotograficamente.

Segun el caso, se pueden emplear dos tipos de lineas: La continua para dibujar aristas vistas y
contornos vistos y la punteada para aristas ocultas y contornos ocultos; lo que se representa en
linea punteada seran las formas que se encuentren ocultas en cualquiera de las proyecciones.

El uso de la linea punteada se hara a titulo ilustrativo para indicar un objeto para el cual no se
solicita proteccion, siempre y cuando el disefio solicitado sea una parte del objeto mencionado y
quiera indicar la ubicacion y disposicion del mismo dentro del elemento del cual hace parte; para
efectos de su interpretacién el disefio solicitado se dibujara en linea continua. La figura o figuras
que muestren la linea punteada no se tendran en cuenta para el estudio y decision de la solicitud
y solamente se entenderan como ilustrativas.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 113 de la Decision 486, el disefio solicitado debe reunir
los requisitos exigidos para toda solicitud, entre ellos, que se relacione con un producto y que
pueda ser representado mediante vistas o figuras.

1.24.2 Parte y seccion de un disefio

Se toma como parte de un disefio toda aquella pieza que hace parte de un todo, que puede ser
separada del mismo y que por si sola puede constituirse en un producto.
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La seccion de un disefio es una fraccién de un producto que se genera por un corte en
cualquiera de los planos o por el dibujo en linea continua de aristas, bordes o de texturas sin que
dicha seccion pueda constituir un producto por si misma.

1.24.3 Familia de diseiios

Para propdsitos de la solicitud y del examen de registrabilidad, se entenderd por familia de
disefios a los diferentes productos que en conjunto comparten un mismo concepto de disefio, es
decir la forma y se relacionan en su funcién, pero que durante su uso se comportan como
objetos independientes.

Las familias de disefios no son variaciones de un mismo disefio, ni tampoco partes o secciones
de un mismo objeto.

1.2.5 Marcas, lemas comerciales y denominaciones de origen
1.2.5.1 Presentacion de solicitudes

Para el tramite de registro de marcas, lemas comerciales, se debera diligenciar y radicar el
Formulario de Registro de Marcas y Lemas Comerciales, Formato PI01-F01, que corresponde al
Anexo 6.1 de esta Circular, y pagar la tasa oficial correspondiente al tipo de solicitud.

Para el tramite de reconocimiento de denominaciones de origen, se debera diligenciar y radicar
el Formulario Solicitud de Proteccion de Denominaciéon de Origen, Formato PI01-F13, que
corresponde al Anexo 6.25 de esta Circular, y pagar la tasa oficial correspondiente a este tipo de
solicitud.

1.2.5.2 Solicitud multiclase

La solicitud de registro de una marca o lema comercial podra comprender productos y/o servicios
incluidos en dos o mas clases de la Clasificacién Internacional de Niza; el solicitante debera
enlistar en orden de menor a mayor los productos y/o servicios por sus nombres, agrupandolos
segun la clase de la Clasificacion Internacional de Niza.

En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del articulo 139 y del literal d) del articulo 140 de
la Decisidn 486, la descripcion de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro
de una marca debe indicar expresamente los productos o servicios a ser distinguidos con ella en
el mercado. En consecuencia, se debe indicar el nombre de los productos y/o servicios a ser
distinguidos con la marca, de tal manera que se indique claramente el tipo de productos o
servicios, y que sea posible que cada producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la
Clasificacion Internacional del Niza.

Si no se hace indicacion de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la
Superintendencia requerira al solicitante de acuerdo con lo establecido en el articulo 144 de la
Decision 486.
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Cuando el requerimiento verse sobre unos productos o servicios de una o varias clases incluidas
en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se declarara el abandono
solo respecto de la clase o clases afectadas por el requerimiento.

Cuando se presente oposicion a una solicitud de registro multiclase, el opositor debera precisar
los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la mencionada
oposicion.

El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido tramitado
bajo un unico expediente de solicitud multiclase tendra un sélo nimero de certificado.

La solicitud multiclase de registro de un lema comercial deberd comprender los mismos
productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podra
comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado
siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagara la misma tasa establecida
para las solicitudes multiclase de registro de marcas de productos y servicios.

1.25.3 Marcas tridimensionales

Cuando la solicitud de registro de una marca contiene la indicacién de que la marca solicitada es
tridimensional, la reproduccion de la marca consistira en una reproduccién gréfica o fotogréfica
bidimensional, siempre y cuando dicha reproduccion muestre suficientemente los detalles de la
marca tridimensional.

Si la reproduccién gréafica no cumple con este requisito, el solicitante deberé proporcionar hasta
seis vistas diferentes de la marca y/o una descripcién de la marca mediante palabras o un CD
que cumpla con las condiciones antes establecidas.

Cuando la Superintendencia considere que aun continta siendo insuficiente el conocimiento de
los detalles de la marca podré solicitar un espécimen de la misma.

1.25.4 Caracteres estandar

Los caracteres estandar utilizados por la Superintendencia, para efectos de registro y publicacion
de los signos distintivos, son Arial, Arial Narrow o Times New Roman.

1.25.5 Reivindicacion del color como caracteristica distintiva de las marcas

El solicitante de una marca que desee reivindicar el color como caracteristica distintiva de la
misma, estara obligado a declararlo e indicar el nombre del color o colores, en la solicitud.

El solicitante podra describir el color utilizando sistemas de referencia que permitan su
verificacion posterior y su correspondencia con el signo inicialmente solicitado o registrado.
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Con independencia de que se reivindiquen colores, se debera anexar una (1) reproduccion de la
marca en el color declarado o en blanco y negro, segun sea el caso. En la reproduccién de la
marca deberan aparecer los nombres de los colores reivindicados apuntando la parte del signo
en la que aparecen.

1.2.5.6 Traduccion o transliteracion de la marca

Cuando la marca consista total o parcialmente en caracteres no latinos o en numeros no
arabigos o romanos, el solicitante debera indicar si la marca es figurativa o nominativa. Si indica
que es nominativa, debera presentarse una transliteracién o una traduccion de ese contenido a
caracteres latinos 0 nimeros arabigos.

1.2.5.7 Division de la solicitud de registro de una marca

Para el tramite de una solicitud de division de la solicitud de registro de una marca se debera
diligenciar y radicar el Formulario de Division de la Solicitud o del Registro de Marcas y Lemas,
Formato PI01-F08, que corresponde al Anexo 6.19 de esta Circular.

1.2.5.71 En todos los casos el solicitante debe presentar la peticion de division de la
solicitud indicando los productos y/o servicios que se dividen de la solicitud inicial, agrupandolos
por clases cuando deban ser clasificados en clases diferentes y el numero de solicitudes
fraccionarias solicitadas.

1.2.5.7.2 Las solicitudes de registro de una marca que incluyan varios productos y/o
servicios pueden ser divididas a peticion del solicitante en dos 0 mas solicitudes fraccionarias en
las que se distribuyan los productos y/o servicios inicialmente incluidos, en cualquier momento
del tramite, salvo durante el plazo de publicacion de la solicitud inicial en la Gaceta de la
Propiedad Industrial.

Cuando la solicitud de division se presente como consecuencia de la interposicion de una
oposicién o en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o
servicios sobre los cuales se objeta la concesidn de la marca, se tramitara independientemente
de las demas solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relacién con los
cuales no se presentd la oposicion o decision proferida. En dicho caso, los productos o servicios
que fueron objeto de oposicién no podran ser incluidos en mas de una de las solicitudes
resultantes de la division.

Como consecuencia de la division, los productos y/o servicios de la solicitud divisional no
deberan coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén
contenidos en otras solicitudes divisionales.

Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado para uno o
varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido para los restantes,
so6lo se pronunciara respecto de la negacion.

La decision de concesion se suspendera, profiriéndose la resolucién de concesion para los
restantes productos o servicios, una vez quede en firme la decision respecto de los productos o
servicios para los cuales se profirid resolucién de negacion, salvo que el solicitante divida la
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solicitud, en cuyo caso la Superintendencia se pronunciara de manera independiente sobre cada
situacion. No obstante lo anterior, la negacion parcial de una solicitud multiclase, en relacidn con
unos productos y/o servicios comprendidos en la cobertura de la marca, no implica la concesion
de la marca en relacién con los otros productos y/o servicios, por cuanto la Superintendencia
deberd tener en cuenta la situacion existente al momento de adoptar la decision de
registrabilidad.

Si el solicitante no divide la solicitud y la Superintendencia revoca la negativa y concede el
registro de la marca, la fecha de vigencia del registro marcario sera la de esta Ultima Resolucion.
En este evento, la Direcciéon de Signos Distintivos expedira el certificado Unico de registro
marcario.

Si se presenta algun defecto en la solicitud de divisién por no cumplirse con los requisitos antes
indicados, la Superintendencia de Industria y Comercio requerira al solicitante para que dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes, contados desde el recibo de la correspondiente
comunicacion, subsane las irregularidades vy, si no lo hiciere, la solicitud continuara como fue
originalmente presentada.

1.2.5.7.3 Las solicitudes fraccionarias conservaran la fecha de presentacion de la solicitud
inicial, asi como el beneficio del derecho de prioridad establecido en el Convenio de Paris vy, en
cualquier caso, el otorgado con la radicacion de la solicitud ante la Oficina Nacional Competente.

1.25.74 Con la solicitud de division debe anexar el pago de la tasa correspondiente a
cada solicitud fraccionaria y ademas de los requisitos anteriores, debe cumplir con los otros
requisitos exigidos para una solicitud inicial.

1.2.5.7.5 Si se acepta la divisién de la solicitud, la Superintendencia asignara a cada
nuevo expediente un numero de radicacion distinto. EI expediente resultante de cada solicitud
fraccionaria debera contener una copia completa del expediente de la solicitud inicial.

1.2.5.8 Division del registro de una marca

Para el tramite de solicitud de division de un registro de marca, se deberé diligenciar y radicar el
Formulario de Divisidn de la Solicitud o del Registro de Marcas y Lemas, Formato P101-F08, que
corresponde al Anexo 6.19 de esta Circular, y pagar la tasa oficial correspondiente.

Podra dividirse el registro de una marca en uno 0 mas registros, a peticion del titular o como
consecuencia de una cancelacién, de una nulidad o de una decision judicial.

Serd procedente la division de los registros siempre que se pague la tasa establecida y se
especifiquen los productos y/o servicios incluidos en los registros resultantes de la divisién, a los
que se asignara nuevo nuimero de certificado.

Si la solicitud adolece de algun defecto, la Superintendencia de Industria y Comercio requerira al
solicitante de la division del registro para que aporte los documentos faltantes en un término de
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ocho (8) dias habiles, contados desde el recibo de la correspondiente comunicacién. De no
hacerlo se negara la solicitud.

1.2.5.9 Division de la solicitud o registro de un lema comercial

Las disposiciones relativas a la division de la solicitud y el registro de marcas seran aplicables a
los lemas comerciales. En consecuencia, el titular de una marca que haya dividido su solicitud o
registro, podra dividir en los mismos términos la solicitud o registro del lema comercial que esta
asociado a la marca.

1.2.5.10  Presentacion de la solicitud de renovacion del registro de una marca

Para el trdmite de renovacion de marcas se debera diligenciar y radicar el Formulario de
Renovacién de Signos Distintivos, Formato Pl01-FO4, que corresponde al Anexo 6.6 de esta
Circular.

Si la renovacion comprende unicamente alguna clase o productos y/o servicios de los
inicialmente amparados, operara la caducidad de pleno derecho respecto de las demas clases o
productos y/o servicios sobre los cuales no se solicitd renovacion. La Superintendencia haré la
correspondiente anotacion en el registro para que éste refleje las clases o productos y/o servicios
vigentes.

1.2.5.11 Cancelacion de registro de marca, lema y de autorizacion de uso de una
denominacion de origen protegida

Para la solicitud de cancelacion del registro de una marca, lema comercial 0 autorizacion de uso
de una denominacion de origen debera ser diligenciado y radicado el Formulario de Presentacion
de Accién de Cancelacion en Contra de Registros de Signos Distintivos, Formato P101-F03, que
corresponde al Anexo 6.8 de esta Circular.

1.2.5.12 Renuncia a derechos

El titular de un bien de propiedad industrial sobre signos distintivos podra renunciar a los
derechos conferidos para lo cual deberd diligenciar y radicar el Formulario de Renuncia a
Derechos del Registro de Marcas de Productos y/o Servicios, Formato PI01-F-05, que
corresponde al Anexo 6.11 de esta Circular.

1.2.6 Depésito de nombre y ensea comercial

Para el depdsito de nombres y ensefias comerciales debera ser diligenciado y radicado el
Formulario de Solicitud de Depésito Ensefias y Nombres Comerciales, Formato PI01-F02, que
corresponde al Anexo 6.2 de esta Circular.
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Las actividades economicas realizadas bajo el nombre comercial, 0 que se realicen en el
establecimiento comercial distinguido con la ensefia objeto del depdsito, para efectos de su
inscripcion, deben encuadrarse en la clase o clases del nomenclator marcario que correspondan.

1.2.7 Derogado*
1.2.71 Derogado*

De conformidad con el articulo 228 de la decision 486, los documentos que reflejen hechos,
sucesos o cifras y que se aporten con el fin de demostrar la notoriedad, sélo seran relevantes en
la medida en que sean referidos y cualificados de manera que sean indicativos de las
condiciones que acrediten dicha notoriedad.

1.2.8 Solicitud de busquedas y vigilancias tecnol(:gicas':x

Para la solicitud de busquedas y vigilancias tecnologicas debera ser diligenciado y radicado el
FORMULARIO DE SOLICITUD DE BUSQUEDAS Y VIGILANCIAS TECNOLOGICAS, formato
P103-F01, Anexo No. 6.16.

CAPITULO SEGUNDO: LICENCIAS OBLIGATORIAS®

2.1 Licencia obligatoria por falta de explotacion

2141 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por falta de explotacion debera cumplir con los requisitos
establecidos en el articulo 5 del Codigo Contencioso Administrativo, y en especial los siguientes:

1) Indicar nombre, identificacién y direccion de notificaciones del solicitante y/o de su
apoderado si es el caso;

2) Aportar, si la solicitud se presenta por medio de apoderado, el correspondiente poder
legalmente otorgado;

3) Aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la persona
juridica solicitante, de ser procedente;

4) Indicar los datos que identifiquen plenamente la patente que se pretende explotar,
precisando por lo menos, el nimero de certificado, el titulo de la invencion y el nombre
del titular;

5) Indicar de manera expresa, por parte del solicitante, que la patente cuya licencia
obligatoria solicita, no se esta explotando desde determinada fecha;

6) Indicar la compensacion que considere adecuada, debidamente fundamentada, segun
las circunstancias propias del caso;

" Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.

= Resolucion No. 75664 del 23 de diciembre de 2011. Publicada en el Diario Oficial No. 48.294 del 26 de diciembre de 2011.
* Resolucion No. 12 del 7 de enero de 2010. Publicada en el Diario Oficial No. 47590 de 12 de enero de 2010.
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7) Aportar pruebas que acrediten que el solicitante hubiere intentado, previamente y sin
éxito, obtener una licencia contractual del titular de la patente en términos y condiciones
comerciales razonables;

8) Solicitar las otras pruebas que pretenda hacer valer, si es del caso;

9) Aportar el pago de la tasa administrativa correspondiente.

2.1.2 Examen de forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinara, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes, contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, si la misma cumple con
los requisitos dispuestos en el numeral 2.1.1 de esta Resolucion. Si del examen de forma resulta
que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuaran los requerimientos que sean
necesarios, conforme a lo dispuesto en los articulos 12 y 13 del Cddigo Contenidos
Administrativo.

213 Notificacion al titular de la patente

La Superintendencia de Industria y Comercio, notificara la solicitud de licencia obligatoria al
titular de la patente para que dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes haga valer las
argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

214 Pruebas

Vencido el término anterior, si el solicitante de la licencia obligatoria o el titular de la patente
solicitaron practica de pruebas o la administracién considera necesario que se practiquen de
oficio, se decretaran aquellas pertinentes y se practicaran en el término que sefiale el acto que
las decrete, aplicando en lo pertinente las normas del Codigo Contencioso Administrativo y del
Caodigo de Procedimiento Civil.

En todo caso, se tendran en cuenta los principios que gobiernan las actuaciones administrativas
como el de economia, celeridad, imparcialidad, eficacia y contradiccién, que imponen que el
procedimiento que se adelante no tenga retardos injustificados.

21.5 Traslado para decision

Vencido el término probatorio, el expediente quedara a disposicion de los intervinientes, por un
término de cinco (5) dias habiles; para que de estimarlo conveniente presenten los argumentos
pertinentes en respaldo de sus pretensiones.

2.1.6 Decision

Finalizado el término de traslado de que trata el numeral anterior, el expediente entra a despacho
para decision mediante resolucion; en la que la Superintendencia de Industria y Comercio,
concedera o negara la licencia solicitada.

En caso de concederse la licencia, en la resolucion se determinara el alcance o extensién de la
misma, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia, el
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monto y las condiciones de la compensacion econdmica. Asimismo, se advertira acerca de la
obligacion del licenciatario de iniciar la explotacién de la invencién dentro de los dos (2) afios
contados a partir de la fecha de la firmeza de la concesion de la licencia obligatoria y la de
obtener las autorizaciones necesarias para la explotacion, si es del caso.

2.2 LICENCIAS OBLIGATORIAS POR RAZONES DE INTERES PUBLICO
2.21 Publicacién

Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria de razones de interés publico para someter
a una patente a licencia obligatoria por parte de la entidad competente; en los términos de lo
dispuesto en el Decreto 4302 de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicara,
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de dicha publicacién, mediante aviso
en la pagina web, lo siguiente: a) Que las patentes sefialadas en la declaratoria podran ser
licenciadas; b) Que se recibiran solicitudes de licencias obligatorias sobre las patentes sefialadas
en la declaratoria; ¢) El plazo en que se recibiran las solicitudes y, d) Los términos, condiciones y
requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencia
obligatoria, en razén de las causales especificas que constituyen el interés publico.

222 Contenido de la solicitud
Las solicitudes de licencia obligatoria por razones de interés publico deberan cumplir con:

1)  Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en el numeral 5;

2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la
clase particular de licencias obligatorias, en razon de las causales especificas que
constituyen el interés publico descritas en la publicacién que efectle la Superintendencia
de Industria y Comercio en la pagina web;

3) Deben acompafiarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante
demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente que se
trate, de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio
como requisitos para la licencia obligatoria de que se trate de acuerdo con lo establecido
en el punto 2.2.1 de este Titulo.

2.2.3 Examen de forma

Se aplicara lo dispuesto en el numeral 2.1.2 de este Titulo.

224 Notificacion al titular de la patente

La Superintendencia de Industria y Comercio, notificara la solicitud de licencia obligatoria al
titular de la patente para que dentro de los quince (15) dias habiles siguientes haga valer las
argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.
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2.2.5 Pruebas

Se aplicara lo dispuesto en el numeral 2.1.4 de este Titulo.

2.2.6 Traslado para decision y decision

Vencido el término probatorio se aplicara lo establecido en los numerales 2.1.5 y 2.1.6 de este
Titulo.

227 El periodo de licencia y la compensacién econémica

En desarrollo del principio constitucional de colaboracion entre las entidades que conforman la
Administracidn Publica, y teniendo en cuenta lo establecido por el articulo 7 del Decreto 4302 del
13 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio de requerir apoyo en el
tramite correspondiente al otorgamiento de la licencia obligatoria, asi lo comunicara a la
autoridad que profiri6 la declaratoria de razones de interés publico, para que preste la
colaboracion necesaria, la cual quedara consignada en el expediente.

2.3. LICENCIAS OBLIGATORIAS POR RAZONES DE EMERGENCIA O SEGURIDAD
NACIONAL
2.3.1 Publicacion

Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria de razones de emergencia o seguridad
nacional para someter a una patente a licencia obligatoria por parte de la entidad competente, la
Superintendencia de Industria y Comercio comunicara, dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a la fecha de dicha publicacion, mediante aviso en la pagina web, lo siguiente: a) Que
las patentes sefialadas en la declaratoria podran ser licenciadas; b) Que se recibiran solicitudes
de licencia obligatoria sobre las patentes sefialadas en la declaratoria; ¢) El plazo en que se
recibiran las solicitudes y, d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir
las solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razén de las causales especificas
que constituye la emergencia o seguridad nacional.

Durante el plazo sefialado por la Superintendencia para la presentacion de solicitudes de
licencias obligatorias, el titular de la patente podra presentar sus argumentos.

Parégrafo: Para la determinacion de lo sefialado en el literal d) del numeral 2.3.1., la
Superintendencia de Industria y Comercio podra solicitar el apoyo de la autoridad competente en
la materia sobre la que verse el objeto de la patente, caso en el cual se interrumpira el término
previsto en este articulo hasta el dia siguiente al que se de respuesta por parte de la autoridad
requerida.
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2.3.2. Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por razones de emergencia o seguridad nacional deberan
cumplir con:

1)  Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en los numerales 5y 7;

2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la
clase particular de licencias obligatorias, en razon de las causales especificas que
constituyen la emergencia o seguridad nacional descritas en la publicacion que efectue
la Superintendencia de Industria y Comercio en la pagina web;

3) Deben acompafiarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante
demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente de que se
trate, de acuerdo con los términos sefialados en la resolucién de declaratoria.

Recibidas las solicitudes, la Superintendencia procedera segun lo contemplado en los numerales
2.2.2 y siguientes de este titulo.

2.3.3 Examen de forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinara, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, si la misma cumple con
los requisitos dispuestos en el numeral 2.3.2. Si del examen de forma resulta que la solicitud no
contiene tales requisitos, se efectuaran los requerimientos que sean necesarios, conforme a lo
dispuesto en los articulos 12 y 13 del Cédigo Contenidos Administrativo.

2.34 Decision

Efectuado el estudio de las solicitudes de licencia obligatoria, la Superintendencia de Industria y
Comercio tomara la decision de conceder o negar la licencia solicitada.

En caso de que se conceda la licencia, en la resolucion se determinara el alcance o extension de
la misma, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia,
el monto y las condiciones de la compensacion economica. Asimismo, se advertird acerca de la
obligacion del licenciatario de iniciar la explotacion de la invencion dentro de los dos afios
contados a partir de la fecha de la firmeza de la concesion de la licencia obligatoria y la de
obtener las autorizaciones necesarias para la explotacién, si es del caso.

24, LICENCIAS OBLIGATORIAS POR ABUSO DE POSICION DOMINANTE
241 Publicacion

Una vez quede en firme la Resolucién de la Superintendencia de Industria y Comercio que como
autoridad nacional en materia de proteccién de la competencia profiera, calificando la necesidad
de otorgar una licencia obligatoria sobre una patente, ante la existencia de practicas que afecten
la libre competencia, de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Decision 486 de
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2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad encargada de administrar el
Sistema de Propiedad Industrial, comunicara, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a
esa fecha, mediante aviso en la pagina web, lo siguiente:

a) Que las patentes sefialadas en la declaratoria podran ser licenciadas;

b) Que se recibiran solicitudes de licencias obligatorias sobre las patentes sefialadas en la
decision expedida por la autoridad en materia de libre competencia;

c) Elplazo en que se recibiran las solicitudes y,

d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la
clase particular de licencia obligatoria, en razén de las causales especificas.

Paragrafo: Para la determinacion de lo sefialado en el literal d) del numeral 2.4.1 de esta
Resolucién, la Superintendencia de Industria y Comercio podra solicitar el apoyo de la autoridad
competente en la materia sobre la que verse el objeto de la patente, caso en el cual se
interrumpira el término previsto en este articulo hasta el dia siguiente al que se de respuesta por
parte de la autoridad requerida.

24.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por abuso de posicidén de dominio deberan cumplir con:

1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en los numerales 5y 7,
de esta Resolucion;

2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la
clase particular de licencias obligatorias, en razon de las causales especificas que
constituyen el abuso de posicién de dominio descritas en la publicacién que efectle la
Superintendencia de Industria y Comercio en la pagina web;

3) Deben acompafiarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante
demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente que se
trate, de acuerdo con los términos sefialados Superintendencia de Industria y Comercio,
como autoridad nacional en materia de proteccion de la competencia.

243 Examen de forma, traslado, pruebas, traslado de la decision y la decision
Se aplicara lo dispuesto en los numerales 2.1.2,2.2.4,2.1.4,2.1.5y 2.1.6 de esta Resolucion.
25 LICENCIAS OBLIGATORIAS POR DEPENDENCIA DE PATENTES

2.5.1 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por dependencia de patentes prevista en el articulo 67 de la
Decisién 486 de 2000, debera reunir lo siguiente:

1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en el numeral 5, de esta
Resolucion;
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2) Laindicacion precisa en los términos del articulo 67 de la Decision 486 de 2000, de las
circunstancias por las cuales la licencia es procedente;

3) Completa identificacién de la patente cuya explotacion requiera necesariamente del
empleo de la invencidn cuya patente se pretende licenciar, precisando los apartes de la
descripcion donde se evidencie la dependencia.

2.5.2 Examen de forma, traslado, pruebas, traslado decision y decision
Se aplicara lo dispuesto en los numerales 2.1.2,2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. y 2.1.6 de esta Resolucion.

2.6 DISPOSICIONES COMUNES
2.6.1 Compensacion

Para la fijacién de la compensacidn que el licenciatario debe pagar al titular de la patente se
deberédn tener en cuenta, entre otros factores, el valor econémico de la autorizacién, las
condiciones que rigen las licencias contractuales de productos similares en el mercado nacional
elo internacional y las inversiones que exigira al licenciatario la explotacion de la patente. Para el
caso de licencias por abuso de posicion dominante, se debera tener en cuenta la necesidad de
corregir las practicas anticompetitivas.

2.6.2 Modificacion

En los eventos en que se solicite la modificacion de las condiciones establecidas en las licencias
obligatorias, de conformidad con lo indicado en el articulo 63 de la Decision 486 de 2000, se
seguiran las disposiciones aplicables al derecho de peticién en interés particular conforme lo
previsto en el Cédigo Contencioso Administrativo

2.6.3 Revocatoria

La Superintendencia de Industria y Comercio podra, de oficio o a solicitud de parte, revocar una
licencia obligatoria en los siguientes casos:

1) Por el incumplimiento grave o reiterado por parte del licenciatario, de alguna de las
obligaciones a él impuestas en el acto de concesion de la licencia;

2) Cuando las circunstancias que dieron origen a la licencia hayan desaparecido y no sea
probable que vuelvan a surgir, a reserva de los intereses de terceros;

3) En el caso de las licencias por falta de explotacion, a solicitud del titular de la patente, se
revocara la licencia obligatoria cuando el licenciatario no haya iniciado la explotacion de
la invencion dentro del plazo de dos afios contados a partir de la fecha de concesion de
la licencia, o cuando hubiere suspendido la explotacion por ese mismo periodo, sin justa
causa.

Paragrafo: En el evento que exista una solicitud de parte para la revocatoria de la licencia, se
dara aplicacion al procedimiento establecido en el numeral 2.6.2 de esta Resolucion.
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2.6.4 Normas Generales

Desde el momento de la presentacion de una solicitud de licencia obligatoria, la
Superintendencia de Industria y Comercio podra realizar de oficio las actuaciones que sean
pertinentes y solicitar la informacién que pueda ser de utilidad para resolver.

En lo no previsto en esta resolucion sobre el procedimiento de solicitudes de licencia obligatoria
de patentes se aplicaran las normas del Codigo Contencioso Administrativo, o en su defecto, por
no estar contenido en dicha norma, las establecidas en el Cédigo de Procedimiento Civil.

CAPITULO TERCERO: INSTRUCCIONES INFORMATIVAS Y RECOMENDATIVAS
3.1 ANTECEDENTES MARCARIOS

Con la solicitud de antecedentes marcarios debe presentarse el comprobante de pago de la tarifa
establecida y en ese momento sera suministrada por parte de la Superintendencia la informacion
requerida.

La informacion de antecedentes marcarios es tomada de la base de datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio: Marca, tipo de marca y numero de expediente. En
caso de que la base de datos reportara otra informacién adicional, como nombre del titular, la
vigencia, el numero de certificado, el evento y la ultima actuacion, ésta serd suministrada al
solicitante sin ningun recargo.

Este servicio constituye un elemento de colaboracién a los usuarios para la presentacién de
solicitudes de registro de marca y en ninglin momento compromete a la Superintendencia en los
tramites que se adelanten ante ella o ante cualquier otra entidad.

3.2 CONVENIO DE PARIS

Por medio de la notificacion nimero 172 del director de la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual OMPI, se comunic a la Superintendencia de Industria y Comercio el deposito por
parte del Gobierno de Colombia, del instrumento de adhesion al convenio de la Unidn de Paris el
3 de junio de 1996.

De conformidad con el articulo 21 nimero 3 del Convenio de Paris, la notificacién nimero 172
entr6 en vigencia el 3 de septiembre de 1996 y por esta razon, el pais hace parte de la Union
Internacional para la Propiedad Industrial — Unién de Paris- creada por la Convencién de Paris.

3.3 INSCRIPCIONES

Considerando que en los numerales 1.2.1.8 del presente titulo y 5.2 del capitulo quinto del titulo
primero literal b) de esta circular, se ha dispuesto que los actos de inscripcién, dentro de los
cuales se cuentan los relacionados en los numerales 1.2.1.3 y 1.2.1.4 del capitulo primero del
presente titulo, se entenderan notificados en la fecha de la correspondiente anotacion, se debe
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tener en cuenta que, una vez ordenada la misma, en el registro de propiedad industrial reposara
la fecha de su inclusién, quedando asi notificada sin actuacion adicional alguna.

De la misma forma, para la renovaciéon automatica de los signos distintivos, en los términos
sefialados en el articulo 16 del decreto reglamentario 2591 del 13 de diciembre de 2000, se
entendera surtida la concesion mediante la inscripcion en el registro de propiedad industrial, bajo
el entendido de que ésta es simplemente un pronunciamiento declarativo de la Superintendencia
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos. La negacién de la solicitud sera notificada
conforme a los numerales 1.2.1.8 del presente titulo y 5.2 del capitulo quinto del titulo primero de
la presente circular.

Asi las cosas, como la notificacién de los anteriores actos se sujeta a lo dispuesto en el articulo
44 del codigo contencioso administrativo, la interposicion de los recursos de ley se debera hacer
dentro de los cinco (5) dias siguientes a aquel en que se efectle la correspondiente anotacion.

En atencién a lo anterior, cualquier listado que produzca la Superintendencia con los datos
correspondientes a las inscripciones que se anoten en el registro, cumple un objetivo meramente
informativo, no reemplaza los mecanismos de notificacion legalmente establecidos, ni revive los
términos para la impugnacion de los actos.

34 DECIMA EDICION DE LA CLASIFICACION DE NIZA'

La décima edicion de la Clasificacion de Niza, que introduce varias modificaciones respecto de la
edicién precedente, se empezara a aplicar a todas las solicitudes de marcas presentadas a partir
del trece (13) de abril de dos mil doce (2012); fecha en la que ya se podran solicitar registros con
referencia a la nueva edicion.

No se efectuaran reclasificaciones de marcas en el tramite de registro y/o registradas, ni ain en
el momento de su renovacion, las cuales conservaran durante toda su vida legal la clase
asignada y la edicion de la Clasificacidn de Niza bajo la cual se otorgd el registro.

La Superintendencia utilizara la traduccién oficial de la décima edicion de la Clasificaciéon de
Niza, incluida la lista alfabética de productos y servicios, efectuada por la OMPI.

Paragrafo Transitorio. Mientras se puede disponer de la traduccion oficial de la décima edicién
de la Clasificacion de Niza, incluida la lista alfabética de productos y servicios, efectuada por la
OMPI, se utilizara la traduccion que de la lista de clases, de los titulos de las mismas y de las
notas explicativas ha efectuado la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.

3.4.1 Requisitos para la reclasificaciéon de expedientes en tramite
En el caso de expedientes en trdmite, la reclasificacion se sujetara a los siguientes requisitos:

" Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.
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a) Peticion expresa del solicitante del registro con anterioridad a la terminacién de la actuacion
administrativa respectiva, acompafiada de los anexos correspondientes (Ej: formulario
diligenciado a efectos de abrir otro expediente para la clase que se deriva de la
reclasificacion.)

b)  Pago de la tasa de modificacion correspondiente.

Si la solicitud de reclasificacion es errada, la administracion procedera a reclasificar
correctamente al momento de resolver el expediente.

La reclasificacion se limitara a los productos o servicios comprendidos en la clase a la que se
referia la clasificacion anterior, los cuales deberan aparecer expresamente discriminados en la
solicitud inicial, y no podra extenderse a los deméas productos o servicios de la nueva clase
correspondiente, sino mediante el tramite de una nueva solicitud (incluyendo el pago de las tasas
establecidas).

Para efectos de la reclasificacion no se hara necesaria una nueva publicacion de la solicitud en
la gaceta de la propiedad industrial.

34.2 Certificacion en caso de no reclasificacion

Si no se hace uso oportuno de la posibilidad de reclasificacion, al momento de concederse el
registro de la marca se dejaré constancia de la Edicion de la Clasificacion de Niza a la que
corresponde la descripcidn de productos o servicios.

3.4.2 Busqueda de anterioridades

Todo lo anterior serd aplicable en lo pertinente a los deméas signos distintivos cuyo tramite
implique el uso de la Clasificacion Internacional de Niza.

343 Derogado
CAPITULO CUARTO: ASIGNACION DE FUNCIONES

41 DEROGADO®

4.2 SOLICITUDES DE REGISTRO DE DISENOS INDUSTRIALES

La Division de Nuevas Creaciones tiene la funcién de tramitar y decidir las solicitudes que se
relacionen con el registro de disefios industriales.

* Resolucién N° 27530 de agosto 28 de 2001.

) Pag. 42
Indice General



Industria y Comercio

. . SUPERINTENDENCIA
Circular Unica

CAPITULO QUINTO: INSTRUCCIONES SOBRE LA APLICACION DEL TRATADO DE
COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT).*

5.1 FASE INTERNACIONAL
5.1.1 Funciones de Oficina Receptora

Las disposiciones de los numerales 5.1.3 a 5.1.15 y 5.3.1 a 5.3.7 del presente capitulo, serén
aplicables por la Superintendencia una vez proceda a realizar las funciones de Oficina Receptora
en el marco del PCT.

5.1.2 Recepcion de la solicitud internacional

La Superintendencia recibira la solicitud internacional en nombre de la Oficina Internacional de la
OMPI como Oficina receptora, previa autorizacion del solicitante, conforme a lo previsto en la
regla 19.4aliii) del Reglamento.

La fecha de recepcion asignada a la solicitud internacional, sera la fecha de presentacion
internacional, a condicién de que la Oficina Internacional como Oficina receptora compruebe que
se cumplan los requisitos minimos de concesién de una fecha de presentacion internacional
conforme al articulo 11.1) del Tratado.

51.3 Solicitantes facultados

En relacion con lo sefialado en el articulo 9 del Tratado y las reglas 18.1y 19 del Reglamento, se
aplicaran las disposiciones internas para la determinacion de la nacionalidad o domicilio de los
solicitantes, sean éstos personas naturales o juridicas.

La solicitud podréd presentarse directamente por el interesado o por el representante o
apoderado, casos en los cuales se sujetara a lo previsto en la regla 90 del Reglamento.

51.4 Idioma de presentacion de las solicitudes internacionales

En atencién a lo previsto en la regla 12.1a) y c) del Reglamento, las solicitudes internacionales
deberan presentarse ante la Superintendencia en su calidad de oficina receptora en idioma
castellano. El petitorio también debera presentarse en idioma castellano en virtud de lo indicado
en la regla 12.1c) del Reglamento.

* Circular Externa No. 007 de noviembre de 2009. Publicada en el Diario Oficial No. 47.565 del 16 de diciembre de 2009..
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51.5 Numero de copias de la solicitud*

El solicitante debera presentar ante la Superintendencia, en su calidad de Oficina Receptora, dos
ejemplares impresos de la solicitud internacional en virtud de lo dispuesto en la regla 11.1b) del
Reglamento. La informacién digitalizada sera transmitida a la Oficina Internacional, un ejemplar
en copia serd transmitido a la Administracion competente encargada de la busqueda
internacional en el idioma prescrito y el otro ejemplar seré conservado por la Superintendencia
en su calidad de Oficina receptora. En el momento de recibir la solicitud, la Superintendencia
verificara que cada copia sea idéntica al original.

5.1.6 Petitorio en formato PCT-EASY

En desarrollo a lo previsto en la regla 89 ter del Reglamento, las solicitudes internacionales
deberan presentarse en papel ante la Superintendencia, actuando como Oficina receptora, vy el
solicitante podra allegar en medio magnético una copia del resumen y el petitorio diligenciado
mediante el sistema PCT-SAFE, en el formato PCT-EASY.

5.1.7 Pago de tasas

Segun lo indicado en las reglas 14, 15 y 16 del Reglamento, el depdsito de una solicitud
internacional ante la Superintendencia actuando como Oficina receptora, ocasionara el pago de
una tasa de transmisién a su favor y de las tasas de presentacion internacional y de busqueda
que se destinaran para las administraciones competentes.

5.1.8 Documentos presentados por telecomunicaciones

La Superintendencia actuando como Oficina receptora, en virtud de lo dispuesto en la regla
92.4.n) del Reglamento no considerara los documentos que constituyan una solicitud
internacional o cualquier documento o correspondencia relativo a la misma enviados por
telégrafo, teleimpresor o telecopiador o por cualquier otro medio de comunicacion que dé como
resultado la presentacion de un documento impreso o escrito.

5.1.9 Fecha de presentacion y efectos de la solicitud internacional*

Si resulta que la solicitud internacional no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el
articulo 11.1 del Tratado, la Superintendencia actuando como Oficina receptora, informara al
solicitante para que dentro de los plazos previstos en la regla 20.7 del Reglamento del PCT,
efectle las correcciones para los efectos del articulo 11.2 o proporcione la parte omitida, segun
el caso, 0 para que confirme la incorporacion por referencia de elementos o partes segun lo
establecido en la Regla 20.6 a) del Reglamento.

" Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.
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5.1.10 Correccion de la fecha de presentacion internacional por omision de partes en
los términos de la Regla 20.5 del Reglamento

Daré lugar a la correccién de la fecha de presentacién internacional indicada en el petitorio, la
omision de partes de la descripcion, reivindicaciones o dibujos, en el caso previsto en la Regla
20.5 c). La fecha de presentacion internacional sera la fecha de recepcion de la parte omitida.
5.1.11 Incumplimiento de requisitos basicos

Si otorgada la fecha de presentacion internacional la Superintendencia actuando como Oficina
receptora advierte, dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentacion, que no se
cumplio alguno de los requisitos establecidos en el articulo 11.1 del Tratado, se considerara
retirada la solicitud y la Superintendencia asi lo declarara.

Antes de formular dicha declaracion la Superintendencia notificara al solicitante su intencion de
formularla y los motivos en que se basa. El solicitante podré responder a la notificacion
exponiendo sus argumentaciones dentro del plazo de un mes siguiente a dicha notificacion.

5.1.12 Requerimiento para correccion de defectos

Cuando la solicitud internacional presente alguno de los defectos indicados en el articulo 14.1a)
del Tratado, la Superintendencia actuando como Oficina receptora requerira al solicitante para
que efectue las correcciones dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha del requerimiento,
so pena de considerar retirada la solicitud internacional.

La Superintendencia a peticion de parte podré prorrogar dicho plazo por una vez, por un periodo
razonable segun el caso. La prorroga debera solicitarse antes del vencimiento del término
otorgado en el requerimiento y no generaré el pago de tasa alguna.

51.13 Solicitudes internacionales consideradas retiradas’

En caso que la Superintendencia considere retirada una solicitud internacional, notificara la
decisién al solicitante y a la Oficina Internacional y procedera con sujecién a lo dispuesto en la
regla 29 del Reglamento.

5114  Solicitud de revision

En caso que la Superintendencia actuando como Oficina receptora deniegue la concesién de
una fecha de presentacion o considere retirada una solicitud internacional, el solicitante en virtud
de lo dispuesto en el articulo 25 del Tratado y en el plazo fijado en la regla 51 del Reglamento
podra solicitar a la Oficina Internacional que envie copia de todos los documentos de su solicitud
a las oficinas designadas que indique en la peticién, para que se revise por éstas la decision
tomada por la Superintendencia.

" Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.

“Inciso 2° derogado por la Resolucién No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril
de 2012.
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5.1.15 Preparacion del documento de prioridad**

Si la solicitud internacional depositada ante la Superintendencia reivindica la prioridad de un
depdsito anterior en Colombia, el solicitante en los términos de la regla 17.1b del Reglamento
podra pedir a la Superintendencia que prepare y transmita a la Oficina Internacional el
documento de prioridad.

5.1.16 Administraciones encargadas de la busqueda internacional

En atencion a lo contemplado en el articulo 16.2 del Tratado, se tendran como Administraciones
encargadas de la busqueda internacional para la ejecucidn de busquedas de solicitudes
internacionales presentadas ante la Superintendencia, la Agencia Rusa para Patentes y Marcas
(ISA/RU), la Oficina Austriaca de Patentes (ISA/AT), la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas
(ISA/ES) y la Oficina Europea de Patentes (ISA/EP) y el Instituto Nacional de Propiedad
Industrial de Brasil (ISA/BR)*-

5.1.17 Administraciones encargadas del examen preliminar internacional

En atencion a lo sefalado en el articulo 32.2 del Tratado, se tendran como Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional para los examenes preliminares internacionales
de las solicitudes internacionales presentadas ante la Superintendencia, la Agencia Rusa para
Patentes y Marcas (IPEA/RU), la Oficina Austriaca de Patentes (IPEA/AT), la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (IPEA/ES) y la Oficina Europea de Patentes (IPEA/EP) y el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial de Brasil (ISA/BR).

5.1.18 Servicios de remision

La Superintendencia admitira cualquier servicio de remision distinto de los prestados por la
administracion postal, siempre y cuando se considere admisible legalmente y pueda registrar la
fecha de remisién del documento respectivo.

Cuando no se utilicen los servicios de la administracién postal para la remisiéon de un documento
o carta, se acepta aplicar el mismo trato que el previsto en virtud de la regla 82.1.a) a c) del
Reglamento para cuando se utilizan servicios de la administracion postal.

5.2 FASE NACIONAL
5.2.1 Entrada en fase nacional”

La Superintendencia en su calidad de oficina designada o elegida iniciara el procedimiento
nacional de una solicitud internacional antes del vencimiento del plazo de treinta y un (31) meses

" Incisos 2° y 3° derogados por la Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12
de abril de 2012.

*Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.
* Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.

) Pag. 46
Indice General



Industria y Comercio

. . SUPERINTENDENCIA
Circular Unica

prescrito para entrar a fase nacional, si el solicitante presenta la correspondiente solicitud con
antelacion a dicho plazo.

5.2.2 Modalidades de Proteccion

De conformidad con lo prescrito en la regla 49bis del Reglamento, el solicitante deberé indicar al
momento de realizar los actos prescritos en el articulo 22 del Tratado, si desea que la solicitud
internacional se le tramite en fase nacional como una solicitud de patente de invencién o una de
patente de modelo de utilidad. Cada solicitud debera referirse Unicamente a una modalidad de
proteccion.

Si el solicitante no indica expresamente que se trata de una solicitud de patente de invencién o
de un modelo de utilidad, la Superintendencia dara tramite a la solicitud de conformidad con la
tasa pagada.

5.2.3 Efectos de la solicitud internacional

En virtud de lo sefalado en el articulo 11.3 del Tratado, cualquier solicitud internacional que
designe a Colombia tendra, desde la fecha de presentacion internacional, los efectos de una
presentacion nacional regular en Colombia.

5.24 Fecha de presentacion nacional

Para todos los efectos legales, la fecha de presentacion internacional sera considerada como la
fecha de presentacion efectiva en Colombia.

5.2.5 Requisitos minimos para la entrada en la fase nacional en virtud de los
Capitulos | y Il del Tratado

Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase
nacional en virtud del articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante debera presentar
ante la Superintendencia en su calidad de oficina designada o de oficina elegida, dentro del
plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad, una traduccion al castellano de la
solicitud internacional tal como fue presentada.

Dentro del plazo sefialado el solicitante debera pagar la tasa nacional establecida.

Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados para entrar en la fase nacional en el plazo
referido la solicitud se considerara retirada.

5.2.6 Modificaciones realizadas en la etapa internacional en virtud de los capitulos |
y Il del Tratado

Si como resultado del informe de busqueda internacional (capitulo 1) el solicitante ha hecho
modificaciones a las reivindicaciones, la traducciéon proporcionada por el solicitante debe
contener ademas las reivindicaciones tal como fueron modificadas.
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Si durante el examen preliminar internacional (capitulo Il) el solicitante ha hecho modificaciones
a la solicitud internacional, la traduccion proporcionada por el solicitante ademas debe contener
las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el articulo 34.2)b) del Tratado.

Cuando la traduccidn proporcionada por el solicitante no contenga las modificaciones segun sea
capitulo | o Il, la Superintendencia requerira al solicitante para que en el plazo de dos meses
allegue la traduccion de las modificaciones faltantes.

Si a la expiracion del término otorgado el solicitante no presenta la traduccion de las
modificaciones requeridas, se ignoraran dichas modificaciones y se procedera sobre la base de
la solicitud inicialmente presentada.

5.2.7 Restablecimiento de los derechos

La facultad prevista en la regla 49.6 del Reglamento, podra ejercerse mediante la presentacion
ante la Superintendencia de una peticién que contenga las razones por las que no realiz6 los
actos previstos en los articulos 22 ¢ 39.1) del Tratado dentro del plazo sefialado, junto con las
pruebas que la sustenten y la tasa establecida.

Para el efecto, el solicitante debera presentar la peticion de restablecimiento y entrar a fase
nacional dentro de los plazos previstos en la mencionada regla 49.6b) del Reglamento.

Sera procedente cualquier medio de prueba documental, que conduzca a demostrar que el
incumplimiento no era intencional o que el solicitante actud con la debida diligencia.

Si la Superintendencia encuentra que la peticion no cumple con los requisitos establecidos o
que el solicitante no comprueba que el incumplimiento no era intencional o se dio pese a la
diligencia debida segun las circunstancias, notificara al solicitante para que, dentro del plazo
improrrogable de dos meses contados a partir de la notificacién, presente las observaciones
pertinentes.

Si el solicitante no responde en el plazo sefialado, se considerara rechazada la peticién de
restablecimiento mediante acto administrativo motivado. Si el solicitante responde y la peticion
cumple los requisitos exigidos, mediante acto administrativo motivado se restablecera el derecho
del solicitante.

La diligencia debida supone que el solicitante tom¢ las precauciones requeridas para realizar los
actos prescritos en los articulos 22 6 39.1) del Tratado dentro del plazo sefialado, pero que
debido a circunstancias extraordinarias ha fallado en cumplir.

5.2.8 Documento de prioridad

Si el solicitante no ha presentado el documento de prioridad de una solicitud internacional dentro
del plazo previsto en la regla 17.1a) o en los términos previstos en la regla 17.1b) o b-bis) del
Reglamento, debera presentar ante la Superintendencia el documento de prioridad dentro del
plazo de dos meses siguientes a la fecha en que se realizan los actos para entrar en la fase
nacional mencionados en el articulo 22 o en el 39.1) del Tratado, segun el caso.
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Si el documento de prioridad esta accesible en una biblioteca digital, en lugar de entregar la
copia, el solicitante podra indicar el nombre o la direccién electrénica de la biblioteca digital
donde se encuentre dicho documento.

Si a la expiracién del término sefialado el solicitante no allega el requisito indicado o la
informacién necesaria para que la Superintendencia acceda al documento de prioridad, se
ignorara la reivindicacion de prioridad y la solicitud continuara su tramite.

5.2.9 Traduccion del documento de prioridad

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 51bis.1e) del Reglamento, la Superintendencia
requerira al solicitante una traduccién simple al castellano del documento de prioridad, cuando la
validez de la reivindicacion de prioridad sea relevante para determinar si la invencion es
patentable. También podra requerir al solicitante en el caso de incorporacion por referencia de
una parte segun las reglas 4.18 y 20.6 del Reglamento, para que indique el lugar del documento
de prioridad en el que figure la parte omitida.

El solicitante tendra un plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificacion del
requerimiento para entregar la traduccién o informacion exigida, de acuerdo con lo previsto en la
regla 51.bis.3 del Reglamento.

Si a la expiracién del término sefialado el solicitante no allega la traduccion indicada o
informacion exigida, se ignorara la reivindicacion de prioridad y la solicitud continuaré su tramite.

5.2.10 Recepcion de la solicitud

Entregados los documentos de la solicitud la Superintendencia procedera a asignar la fecha de
recepcion conforme lo hace para las solicitudes nacionales, siempre que contenga los requisitos
minimos para la entrada en fase nacional.

5.2.11 Oportunidad para ejercer la facultad prevista en los articulos 28 y 41 del
Tratado

El solicitante podra modificar las reivindicaciones, la descripcion y los dibujos presentados una
vez haya dado cumplimiento a los actos previstos en el articulo 22 o en el articulo 39.1) del
Tratado con motivo de la entrada en la fase nacional, dentro del plazo que establece el articulo
34 de la Decision 486 y con los mismos requisitos previstos para la presentacion de
modificaciones de solicitudes nacionales.

5.2.12 Examen de la solicitud

La solicitud se sometera a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la
legislacion nacional aplicables de conformidad con el articulo 27.1) del Tratado y los admitidos
segun la regla 51bis del Reglamento, particularmente los sefialados en los articulos 26 y 27 de la
Decisidn 486.
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5.2.13 Falta de requisitos nacionales

Si cualquiera de los requisitos antes sefialados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la
Superintendencia notificara al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos
sefialados en el articulo 39 de la Decision 486.

5.2.14 Publicacién en fase nacional

La Superintendencia publicara las solicitudes internacionales en idioma castellano cuando entren
a la fase nacional siempre que cumplan los requisitos establecidos. Esta publicacion surtira los
efectos previstos en los articulos 42 y 239 de la Decision 486.

En todo caso en la publicacion se hara referencia a la fecha de recepcion de la solicitud en la
fase nacional y al numero asignado. También se hara del nimero y de la fecha de presentacion
de la solicitud internacional y del nimero y fecha de la publicacidn internacional.

5.2.15 Examen de fondo

Dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicacion de la solicitud, el solicitante debera
pedir que se examine si la invencion es patentable. Para las solicitudes de patente de modelo de
utilidad el plazo sera de tres meses en virtud de lo ordenado por el articulo 85 de la Decision
486.

Esta peticién de examen debera acompaniarse del comprobante de pago de la tasa respectiva.

Si dentro del plazo establecido el solicitante no pide que se realice el examen, la solicitud caera
en abandono, conforme lo establece el articulo 44 de la Decisién 486 de 2000, disposicion
aplicable tanto a las patentes de invencion, como a las patentes de modelo de utilidad, de
acuerdo con lo establecido en el citado articulo 85 de la Decision Andina.

5.2.16 Falta de unidad de invencion de la solicitud internacional en virtud de la
busqueda internacional o del examen preliminar internacional

Si la Superintendencia encuentra justificados los requerimientos por falta de unidad de invencion
mencionados en los articulos 17.3)a) y 34.3)a) del Tratado, sumado a que el solicitante no ha
pagado las tasas requeridas en su oportunidad por la Administracién competente, con
fundamento en lo dispuesto en los articulos 17.3)b) y 34.3)b) considerard retiradas, sin
necesidad de declaracion, las partes de la solicitud internacional que no hayan sido objeto de
busqueda o de examen preliminar, salvo que el solicitante cancele a la Superintendencia la tasas
establecidas en caso de falta de unidad de invencion, para lo cual se requerira al solicitante
durante el examen de fondo.
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5.2.17 Declaraciones presentadas en virtud de la regla 4.17 del Reglamento

El alcance de estas declaraciones se determinara segun indiquen claramente una cesién de
derechos del inventor al solicitante 0 a su causante, de conformidad con lo sefialado en el literal
k) del articulo 26 de la Decision 486.

Las declaraciones sobre las divulgaciones no perjudiciales tendran el alcance que prevé el
articulo 17 de la citada Decision andina.

5.2.18 Duracion de la patente

A los efectos de lo que el articulo 11.3 del Tratado atribuye a una solicitud PCT, el plazo de
duracién de la patente se debera contar a partir de la fecha de presentacion internacional, la cual
se considera como la fecha de presentacién efectiva en Colombia.

5.3 TASAS FASE INTERNACIONAL
5.3.1 Hoja de calculo de tasas

El solicitante podra en el momento de la presentacion de la solicitud internacional presentar
diligenciada la hoja de calculo de tasas que se acompafia como anexo del formulario
PCT/RO/101 o del formato correspondiente del sistema PCT-SAFE (PCT-EASY), para identificar
y calcular las cantidades que ha de pagar.

5.3.2 Moneda y valor de las tasas’

El solicitante debera cancelar a favor de la Superintendencia la tasa de transmision prevista en la
regla 14.1a) del Reglamento. El valor seré el establecido en la resolucién de tasas que expide
anualmente la Superintendencia.

Las tasas de presentacion internacional y de busqueda previstas en las reglas 15 y 16 del
Reglamento seran percibidas por la Superintendencia a favor de la Oficina Internacional y de la
Administracién encargada de la bisqueda internacional, respectivamente.

El valor de la tasa de presentacion internacional seré el fijado en la Tabla de tasas anexa al
Reglamento del Tratado vigente al momento de la presentacion de la solicitud y deberéd ser
abonada en pesos colombianos en una suma equivalente en francos suizos de acuerdo con el
importe fijado en la Tabla de Tasas del Reglamento del PCT.

La tasa de busqueda serd abonada en pesos colombianos equivalentes en dolares al importe
fijado por la Administracién de busqueda elegida.

* Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.
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5.3.3 Tasa por pago tardio

El pago de las tasas establecidas para el depdsito de una solicitud internacional, que se efectle
en virtud del requerimiento previsto en la regla 16bis.1 del Reglamento, queda sujeto al pago de
una tasa por pago tardio a favor de la Superintendencia, cuyo valor se determinara de
conformidad con lo dispuesto en la regla 16bis.2 del Reglamento.

5.3.4 Tasa por transmision a la Oficina Internacional para que actie como Oficina
receptora

En virtud de lo dispuesto en la regla 19.4.b) del Reglamento, por la transmisién de una solicitud
internacional recibida por la Superintendencia en nombre de la Oficina internacional como
Oficina receptora segun la regla 19.1aliii) del Reglamento, el solicitante debera cancelar una tasa
de transmision a favor de la Superintendencia equivalente al monto de la tasa de transmision
establecida en virtud de lo dispuesto en la regla 14 del Reglamento.

5.3.5 Reduccion de la tasa internacional por utilizacion del sistema PCT-SAFE
(PCT- EASY)

Los solicitantes que presenten ante la Superintendencia solicitudes internacionales usando el
sistema PCT-SAFE (PCT-EASY), tendran derecho a una reduccion del valor total de la tasa de
presentacion internacional, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) Presentar el petitorio impreso por computador realizado segun el formato PCT-EASY, el cual
hace parte del sistema PCT-SAFE.

b) Adjuntar en medio magnético una copia del petitorio diligenciado en el formato PCT-EASY y
del resumen. Todos los documentos de la solicitud se acompafian en papel.

El valor de la reduccion en la tasa de presentacion de la tasa internacional seré el fijado en la
Tabla de Tasas anexa al Reglamento del Tratado vigente al momento de la presentacion de la
solicitud.

5.3.6 Tasa por entrega tardia de la traduccion a los fines de busqueda internacional

En virtud de lo dispuesto en la regla 12.3e) del Reglamento, el solicitante debera cancelar a favor
de la Superintendencia una tasa por la entrega tardia de la traduccion de la solicitud
internacional que cumpla con las condiciones de la Administracién de busqueda, equivalente al
25% del importe de la tasa de presentacion internacional. Esta tasa sera cancelada en virtud del
requerimiento que establece la regla 12.3c)ii) del Reglamento.

) Pag. 52
Indice General



Industria y Comercio

. . SUPERINTENDENCIA
Circular Unica

5.3.7 Derogado*

5.3.8 Reduccion de ciertas tasas para personas naturales

Las solicitudes internacionales presentadas en virtud del Tratado por personas naturales,
nacionales y domiciliadas en Colombia, tendrén derecho a una reduccion del 90% en la tasa de
presentacion internacional.

En caso de haber otros solicitantes, cada uno de ellos debe satisfacer los anteriores requisitos,
con la salvedad que pueden ser nacionales o domiciliados de otros Estados cuya renta nacional
per capita cumpla con la especificada por la Asamblea de la Unién del Tratado para beneficiarse
de la reduccion; o, persona natural o no, nacional y domiciliada en un Estado que sea
considerado como pais menos desarrollado por las Naciones Unidas.

La reduccion de las tasas de busqueda y de examen preliminar internacional sera a discrecion
de las Administraciones encargadas de busqueda internacional y de examen preliminar
internacional, respectivamente.

5.4 TASAS FASE NACIONAL
541 Tasa nacional

Para poder entrar en la fase nacional el solicitante debera cancelar a favor de la
Superintendencia una tasa, cuyo valor seré equivalente a la tasa exigida para la presentacion de
una solicitud nacional, tasa que puede consultar en el Capitulo Primero de éste Titulo.

5.4.2 Tasa de examen de patentabilidad

Cuando en la solicitud internacional que ha entrado a la fase nacional se ha establecido un
informe de busqueda internacional o de examen preliminar internacional, de conformidad con los
Capitulos 1 y Il del Tratado, el solicitante cancelaréa una tasa de examen de patentabilidad a favor
de la Superintendencia, tasa que puede consultar en el Capitulo Primero de éste Titulo.

55 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
5.5.1 Formularios®

Para entrar en la fase nacional el solicitante podra diligenciar y radicar el Formulario Solicitud
Fase Nacional PCT, Formato PI02-F06, que corresponde al Anexo 6.15 de esta Circular, junto
con los documentos prescritos. En dicho formulario constaran los datos esenciales de la solicitud
internacional.

" Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012
* Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.
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5.5.2 Revision por la Superintendencia

Cuando una Oficina receptora le deniegue la concesion de una fecha de presentacion a una
solicitud internacional que designe a Colombia o declare que se considera retirada en los casos
previstos en el articulo 25.1)a) del Tratado, o cuando la Oficina receptora declare que se
considera retirada la designacion de Colombia segun lo indicado en el articulo 25.1)b) del
Tratado, el solicitante podréa pedir a la Superintendencia, dentro del plazo de dos meses
contados a partir de la fecha de su notificacion, la revision de tales determinaciones, casos en los
cuales debera entrar en fase nacional presentando copia de la solicitud internacional si fue
presentada en idioma castellano o una traduccion si la misma se encuentra en idioma distinto al
castellano junto con el pago de la tasa nacional respectiva.

Si la Superintendencia considera que la determinacion no se encuentra justificada tramitara la
solicitud internacional en los términos que establece el articulo 25.2)a) del Tratado.

5.5.3 Derogado’
5.5.4 Tasas por servicios

Los valores por los servicios prestados por la Superintendencia seran los establecidos por el acto
administrativo que expide para fijar las tasas de los tramites relacionados con la propiedad
industrial.

5.5.5 Aplicacion de normas

La Superintendencia actuando como Oficina receptora tramitara las solicitudes internacionales
de conformidad con las normas del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, su
Reglamento y las Instrucciones Administrativas.

La Decision 486 y sus normas complementarias, se aplicaran en todo caso a las solicitudes que
designen o elijan a Colombia y que hayan iniciado su tramitacién ante la Superintendencia de
Industria y Comercio”.

" Resolucion No. 21447 del 11 de abril de 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.399 del 12 de abril de 2012.
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CAPITULO SEXTO: INSTRUCCIONES SOBRE LA APLICACION DEL PROTOCOLO
CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS®

6.1. SOLICITUDES  INTERNACIONALES RESPECTO DE LAS CUALES LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO ACTUE COMO OFICINA DE
ORIGEN

6.1.1. Solicitudes internacionales

Las Obligaciones a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC)
como Oficina de Origen son, de conformidad con el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, en adelante “El Protocolo’, recibir, certificar y enviar
las solicitudes a la Oficina Internacional de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual
(en adelante, la Oficina Internacional).

Las solicitudes internacionales que se presenten por conducto de la SIC tendran un nimero de
radicacion interno, conforme con en el sistema de radicacion de la entidad, correspondiente al
tramite denominado “solicitudes internacionales” que servira como referencia de la SIC en el
formulario prescrito por el Reglamento Comun del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo (en adelante, “el
Reglamento”).

6.1.2. Idioma

Las solicitudes de registro internacional y demas documentos que deban ser enviados a la
Oficina Internacional por conducto de la SIC deberéan ser presentados en Espafiol, excepto
aquellos formularios oficiales que, de conformidad con el Reglamento, correspondan a requisitos
especiales relativos a una declaracion de intencion de utilizar la marca, exigidos por una Parte
Contratante designada en la solicitud internacional, los cuales deberan presentarse en el idioma
exigido por la referida Parte Contratante.

6.1.3. Fecha de Presentacion

Cuando se presente la solicitud internacional se le asignara una fecha de presentacion.

De conformidad con el Reglamento y las Instrucciones Administrativas para la aplicacion del
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo Concerniente a ese
Arreglo (en adelante, “las Instrucciones Administrativas”), la solicitud internacional debe
presentarse ante la SIC en el formulario correspondiente. La SIC verificara que la solicitud esté

*

Resolucion No 50720 del 27 de agosto del 2012. Publicada en el Diario Oficial No. 48.537 del 29 de agosto de
2012
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conforme con lo establecido en el Protocolo y el Reglamento, en particular, la informacién que le
permita firmar, certificar y enviar la solicitud internacional a la Oficina Internacional.

Si la solicitud cumple con los requisitos antes sefialados, esta sera remitida por la SIC, sin
demoras, a la Oficina Internacional.

Si, por el contrario, la solicitud internacional presentada carece de alguno de los requisitos
mencionados en el numeral 6.1.4 de esta Resolucion, la SIC expedird un requerimiento de
conformidad con el articulo 17 del Cédigo de Procedimiento Administrativo, indicandole al
solicitante la informacién o documentacién faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser
corregida o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Articulo
3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de dos (2)
meses, contados a partir de su fecha de presentacion ante la SIC, la fecha del registro
internacional que resulte no sera esta Ultima sino aquella en la cual la Oficina Internacional haya
recibido la solicitud internacional.

En cuanto el solicitante cumpla con corregir o completar la solicitud internacional, de conformidad
con el requerimiento anteriormente sefialado, dicha solicitud sera enviada a la Oficina
internacional sin demoras.

Si en el plazo establecido en el articulo 17 del Cddigo de Procedimiento Administrativo, el
solicitante no complementa la informacion o documentacion faltante, la SIC mediante resolucion
considerara desistida la actuacion administrativa de solicitud de transmision de la solicitud
internacional y ordenara el archivo del expediente, sin perjuicio de que el solicitante pueda
presentar nuevamente la solicitud internacional.

6.1.4. Firma, certificacion y envio a la Oficina Internacional de la solicitud
internacional presentada en debida forma

La SIC firmara, certificara y enviara a la Oficina Internacional las solicitudes internacionales que
cumplan con lo dispuesto en el Protocolo y el Reglamento.

Para este fin, la SIC debera verificar que la siguiente informacidn esté conforme:

-Que el solicitante o solicitantes de la solicitud internacional sean los mismos que aparecen en la
solicitud o registro base y todos tengan derecho a presentar la solicitud internacional.

-Que si la solicitud o registro de base consisten en una marca de color, tridimensional, sonora,
colectiva, de certificacion o de garantia, una indicacién en ese sentido.

- Que la marca que figura en la solicitud internacional es la misma que figura en la solicitud o
registro base, lo cual sucedera cuando siendo:

o la marca de base una marca nominativa, la solicitud internacional indique que se solicita
la marca en caracteres estandar.
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o la marca de base mixta, figurativa, tridimensional, sonora u olfativa, la solicitud
internacional contenga una reproduccion grafica idéntica y bidimensional de aquella
contenida en el recuadro correspondiente del formulario oficial.

o la marca de base sea una marca mixta, figurativa o tridimensional y se encuentre en
blanco y negro en la solicitud o registro base, o0 no contiene reivindicacion de colores,
pero el solicitante desee reivindicar colores en la solicitud internacional, ademas de
incluir la reproduccion exacta de la marca, debera incluir en el recuadro correspondiente
del formulario oficial una reproduccién de la marca en color.

o el registro o la solicitud de base es un registro o solicitud que contiene una reivindicacion
de colores, la misma reivindicacién debera verse reflejada en la solicitud internacional,
describiendo el color o colores en palabras.

-Que la solicitud internacional comprende los mismos productos y/o servicios del registro o
solicitud de base, lo sucedera cuando:

o la lista de productos o servicios coincida en su totalidad con la lista de productos o
servicios contenida en la solicitud o registro de base.

o lalista de productos o servicios de la solicitud internacional contenga menos productos o
servicios que los que figuran en la lista de productos o servicios de la solicitud o registro
de base.

o la lista de productos o servicios de la solicitud internacional han sido limitados en su
especificidad, en cuyo caso, se indicaran en términos precisos, preferiblemente con las
palabras utilizadas en la lista alfabética de la Clasificacion Internacional de Niza.

6.1.5. Tasas

6.1.5.1. La presentacién de una solicitud internacional, conforme al Articulo 3 del Protocolo,
causara una tasa de transmision a favor de la SIC, sin perjuicio de las tasas que resulten
aplicables segun lo previsto en el Art. 8 del Protocolo.

6.1.5.2. El pago de la tasa internacional a que se refiere el Articulo 8 del Protocolo se abonaré
por el solicitante directamente a la Oficina Internacional por cualquiera de las formas de pago
aceptadas por ésta.

6.1.6. Comunicaciones por Irregularidades de las solicitudes de marca internacional

La Oficina Internacional podra requerir aclaraciones o complementaciones a las solicitudes
internacionales presentadas por intermedio de la SIC, para que sean subsanadas por el
solicitante o por la SIC, las cuales seran notificadas y deberan ser respondidas como se instruye
a continuacion, segun que la irregularidad deba ser subsanada por el solicitante o por la SIC o
por ambos, asi:
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6.1.6.1. Irregularidades que debe subsanar el solicitante

Las irregularidades que debe subsanar el solicitante seran aquellas relacionadas con:
i) El pago de las tasas;

i) Aquellas que no deban ser subsanadas por la Superintendencia independientemente o
en conjunto con el solicitante;

i) la ausencia de formularios adicionales a la solicitud internacional;

El solicitante debera subsanar dichas irregularidades directamente ante la Oficina Internacional,
de conformidad con las disposiciones pertinentes contenidas en el Protocolo y el Reglamento.

6.1.6.2. Irregularidades que ha de subsanar la Superintendencia de Industria y
Comercio

Las irregularidades que debera subsanar la Superintendencia de Industria y Comercio sin
necesidad de intervencion del solicitante son aquellas relacionadas en la Regla 11.4. y seréan
subsanadas dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de notificacién de las mismas por
la Oficina Internacional.

De otro lado, si se hace necesario, se comunicara al solicitante sobre la irregularidad presentada,
para que complete la informacidn necesaria para dar respuesta a la Oficina solicitindole que la
informacién o documentacion pertinente sea aportada a la SIC, en los mismos términos
establecidos en el nimero 6.1.3. Si no allega la informacién con 10 dias de antelacion al
vencimiento del plazo de 3 meses de la notificacion de la irregularidad por la Oficina
Internacional, la Superintendencia procedera a dar respuesta con la informacion con la que
cuente.

6.1.6.3. Irregularidades respecto a la clasificacion de los productos y servicios

Una vez la SIC reciba una notificaciéon de irregularidad relacionada con la clasificacion de
productos o servicios, procedera a comunicar al solicitante de la marca, en los mismos términos
del numero 6.1.3., para que presente ante la Superintendencia su opinion frente a la propuesta
de la Oficina Internacional relacionada con la clasificacién de la marca, advirtiéndole que si no
allega su propuesta con 10 dias de antelacion al vencimiento del plazo establecido en la
irregularidad, la Superintendencia procedera a dar respuesta con la informacién con la que
cuente.

Si la Oficina Internacional modifica o confirma su propuesta y se deben pagar tasas por concepto
de la nueva clasificacion, las mismas deben ser canceladas por el solicitante dentro de los 3
meses siguientes a la fecha en que la Oficina Internacional comunicé la modificacion o
confirmacién de su propuesta. De conformidad con la regla 12, la falta del pago establecido por
la Oficina Internacional ocasionaré que la solicitud se tenga por abandonada.
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6.1.6.4. Irregularidades respecto de la indicacion de productos y servicios

Una vez la Superintendencia reciba una notificacion de irregularidad relacionada con la
indicacion de productos o servicios la comunicara al solicitante de la marca, en los mismos
términos del numero 6.1.3., para que presente ante la Superintendencia su opinién frente a la
propuesta de la Oficina Internacional relacionada con la clasificaciéon de la marca, advirtiéndole
que si no allega su propuesta con 10 dias de antelacion al vencimiento del plazo establecido en
la irregularidad, la Superintendencia determinara la procedencia o no de presentar una nueva
propuesta a la Oficina Internacional o la aceptacion de la enviada por ésta.

6.1.7. Dependencia de cinco (5) afos del registro de marca internacional por
iniciacion de acciones legales en contra del registro de base o solicitud de
base

Si antes de finalizar los cinco (5) afios desde la fecha del registro internacional se iniciaron en
Colombia procedimientos legales que no alcanzaron a ser decididos, que puedan dejar sin efecto
la solicitud de base o el registro base que sirvieron para solicitar el registro internacional, la
Superintendencia notificara tal hecho a la Oficina Internacional lo antes posible luego del
vencimiento del periodo antes indicado, al igual que en su momento de la decision definitiva que
se profiera, conforme a lo establecido en el Reglamento.

La SIC no procedera a notificar y solicitar la cancelacion del registro internacional si los derechos
derivados del registro o de la solicitud han sido retirados o renunciados por el solicitante, como
consecuencia de las acciones iniciadas por terceros dentro del plazo establecido en el parrafo
precedente.

6.2. EXTENSION DE PROTECCION DEL REGISTRO INTERNACIONAL DE UNA MARCA A
COLOMBIA

6.2.1. Solicitud de extension territorial a Colombia efectuada en una solicitud
internacional o formulada con posterioridad al registro

Los registros internacionales en los que Colombia ha sido designada para extender la proteccion
del registro internacional, sea que dicha designaciéon haya sido efectuada en la solicitud
internacional o formulada con posterioridad al registro internacional, tendran un numero de
radicacion nuevo en el Sistema de tramites de la Entidad.

6.2.2. Plazos para contabilizar la vigencia de los registros marcarios que se
concedan en Colombia

En virtud del articulo 152 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, los
registros de marcas solicitados directamente ante la SIC que sean concedidos tendran una
vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha de la Concesién.
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Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la
renovacion, se tendra como fecha la de la concesion del registro marcario.

Cuando el registro marcario haya sido concedido en virtud de una solicitud de extensién territorial
que designe a Colombia, de conformidad con los articulos 3 y 3ter del Protocolo de Madrid, el
registro tendra una vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha del registro internacional.

Para efectos de contabilizar los plazos dentro de los cuales el titular puede solicitar la renovacién
del registro internacional y pagar la tasa correspondiente a la renovacion del registro nacional
resultante de aquel, se tendra como fecha la del registro internacional.

No sera eximente del pago de la tasa de renovacion del registro nacional resultante del registro
internacional el que aquel ain no haya sido concedido en Colombia.

6.2.3. Requerimientos

La solicitud de extensién territorial a Colombia podra ser objeto de requerimiento, para que
dentro de los 60 dias siguientes a la fecha de la notificacién del requerimiento sea completada la
solicitud, en caso que falte algun anexo necesario para que el tramite pueda continuar; como el
reglamento de uso en el caso de las marcas colectivas o de certificacion, vistas adicionales en el
caso de marcas tridimensionales o vaguedad en la descripcidn de productos o servicios.

El requerimiento sera enviado a la Oficina Internacional, sin perjuicio del procedimiento de
notificacion establecido en esta circular para los actos administrativos expedidos por la
Delegatura para la Propiedad Industrial. En el requerimiento se informara del plazo de 60 dias
habiles que tiene el solicitante para subsanar la solicitud de extensién territorial, de conformidad
con lo establecido en el articulo 144 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
de Naciones.

De contestarse debidamente el requerimiento en el término establecido, la solicitud de extension
territorial continuara su tramite en las mismas condiciones y bajo el mismo procedimiento
establecido para las solicitudes de registro de marca presentadas directamente ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, regulado por la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones. En consecuencia, si no se contesta el requerimiento la solicitud
se considerara en abandono.

6.2.3.1. Notificaciones en las solicitudes de extension territorial:

Todos los actos administrativos se notificaran de acuerdo con lo previsto en el numeral 6.2. del
Capitulo Sexto del Titulo | de esta Circular. Para efectos de actuar ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, los solicitantes no residentes ni con negocios permanentes en Colombia,
deberan designar un representante o apoderado en los términos de los articulos 543 del Codigo
de Comercio y 48 del Codigo de Procedimiento Civil.
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6.2.4. Publicacion de la solicitud:

La Superintendencia de Industria y Comercio recibira las solicitudes de extension territorial de los
efectos de un registro internacional en las que Colombia ha sido designada y publicara en la
Gaceta de Propiedad Industrial una reproduccion de la marca objeto del registro internacional
con indicacion de los productos y/o servicios que ampara, agrupados por clases, el nombre del
titular del registro, y precisando igualmente la fecha y nimero del registro internacional de la
marca, 0 de la extension territorial posterior al registro conforme al apartado 1 del articulo 4 del
Protocolo de Madrid.

6.2.5. Oposiciones a las extensiones de registros internacionales en Colombia:

Para la presentacion y respuesta de oposiciones sera de aplicacion el mismo término establecido
en el articulo 146 de la Decisién 486, siendo también aplicables los mismos requisitos de
procedibilidad de la oposicion y de la contestacion, asi como la oportunidad de solicitar prorrogas
pagando las tasas oficiales establecidas.

Seran aplicables al tramite las disposiciones establecidas en los articulos 147 a 151 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y demés normas aplicables para el
registro de una marca en Colombia.

6.2.6. Decision de la solicitud de extension territorial del registro de marca
internacional en Colombia:

Se decidira la actuacion mediante resolucion debidamente fundamentada, en la cual se
concedera 0 denegara el registro de la marca, teniendo en cuenta las mismas causales de
irregistrabilidad que si la marca se hubiera solicitado directamente ante la SIC. Contra la decision
adoptada procederan los medios de impugnacion establecidos en las normas vigentes para este
tipo de actuaciones relacionadas con tramites de Propiedad Industrial ante la SIC.

Si la decisién es conceder el registro de la marca y la misma no fue objeto de recursos, se
enviara a la oficina Internacional la declaracién de concesion de proteccidn prevista en la regla
18ter1) del Reglamento. Si, por el contrario, es denegada la proteccion de la marca mediante
resolucion debidamente fundamentada, se procedera a notificar a la Oficina Internacional una
denegacion provisional de proteccion que contendrd una declaracion con las razones por las
cuales no puede concederse la proteccion de la marca.

Si la marca es negada y no se interpusieron los recursos ordinarios procedentes, la SIC enviara
una declaracion de confirmacion de denegacion provisional total. En igual sentido procedera una
vez agotada la via gubernativa.

La SIC también notificara a la Oficina Internacional una decision ulterior que afecte la proteccién
inicialmente otorgada a la marca, indicando los productos o servicios respecto de los que se
mantiene la proteccion de la marca.
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6.2.7. Denegacion provisional de protecciéon de un registro de marca internacional
en Colombia

Para propdsitos del articulo 5 del Protocolo, los siguientes actos se entenderan como
denegacion provisional y seran notificados a la Oficina Internacional sin perjuicio del
procedimiento de notificacion establecido en esta circular para los actos administrativos
expedidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial.

*

a. Elrequerimiento de forma descrito en el numeral 6.3.2.,

b. La presentacion de oposicion a la solicitud de extension de proteccidn de una marca
internacional en Colombia dentro de los dieciocho meses contados desde la notificacion
de la extension territorial a Colombia,

c. Una decision de fondo susceptible de recurso en la que se deniegue la proteccion.

En la comunicacion que se enviard a la Oficina Internacional advirtiendo la denegacion
provisional se indicaran: el numero del registro de marca internacional de que se trate o datos
para identificarlo, la fecha de la decision, los motivos de la decision, las acciones que puede
ejercer el solicitante, el plazo que tiene para ejercerlas y las consecuencias de no hacerlo,
conforme lo establece el Reglamento. Para la notificacion y las correcciones de la notificacion de
la denegacion provisional se aplicara lo establecido en el Referido reglamento.

Cuando la denegacién provisional se basa en una oposicidn, la notificacion a la Oficina
Internacional incluira ademas el nombre y direccidn del oponente y los productos y/o servicios en
que se base la oposicion de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

6.2.8. Anulacion de los efectos de un registro de marca internacional en Colombia:

La SIC notificara a la Oficina Internacional la anulacién del acto administrativo mediante el cual
se decide sobre la concesidn o denegacidn del registro de una marca solicitada en Colombia en
virtud del Protocolo, proferido por la Autoridad jurisdiccional competente, siguiendo lo establecido
en los articulos 172 y 173 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y demas
normas nacionales que los complementen.

6.2.9. Transformacion de la proteccion en Colombia de un registro de marca
internacional en una solicitud de registro nacional:

Cuando un registro de marca internacional en que Colombia sea parte contratante designada,
sea cancelado a solicitud de la Oficina de origen, dentro de los cinco afios siguientes al registro
de marca internacional, como consecuencia de la extincion del derecho sobre la solicitud base o
del registro base del mismo y la Oficina Internacional haya comunicado a la SIC tal hecho, la
entidad procederé a inscribir en el registro de la Propiedad Industrial la cancelacién mencionada.

" Literal “a” corregido mediante la Resolucion No. 3757 del 5 de febrero de 2013. Publicada en el Diario oficial No. 48696 del 6 de
febrero de 2013.
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El titular del registro cancelado puede solicitar ante la SIC el registro de la misma marca,
pidiendo que se le de tramite como una solicitud que se hubiese presentado directamente en la
misma fecha del registro de marca internacional, o en la fecha de extension territorial posterior
segun el caso, beneficiandose de la fecha de la prioridad que otorgaba el registro internacional.

En todo caso, para que sea procedente la solicitud de transformacion de un registro de marca
internacional en una solicitud de marca nacional, la solicitud debe ser presentada:

i) en un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha de cancelacion del registro
internacional,

i) los productos y/o servicios solicitados deben estar comprendidos en la lista de
productos y servicios contenidos en el registro de marca internacional respecto de
Colombia y,

i) El pago de la tasa oficial. La tasa de transformacion sera la misma que la de una
solicitud de modificacion.

Si la solicitud de transformacion presentada cumple con los requisitos antes mencionados, la
Superintendencia de Industria y Comercio procedera a verificar si persisten las circunstancias
legales que originaron la proteccion inicial del registro de la marca internacional y, de ser ese el
caso concedera el registro de la marca solicitada.

6.2.10. Sustitucion de un registro nacional por un registro internacional:

En los términos establecidos en el articulo 4 bis del Protocolo de Madrid, cuando una marca
registrada con anterioridad en el registro de la Propiedad Industrial que lleva la Superintendencia
de Industria y Comercio es también objeto de un registro internacional protegido en Colombia,
como Parte contratante designada, y ambos registros estan inscritos a favor de la misma
persona; a solicitud de ésta la Superintendencia considerara que el registro internacional
sustituye al registro nacional, si todos los productos y/o servicios comprendidos en el registro
nacional estan enumerados en el registro internacional respecto del pais.

6.2.11. La cancelacion del registro de una marca en la que se protege un registro de
marca internacional en Colombia:

Seran aplicables en su totalidad las disposiciones establecidas en el capitulo V del Titulo VI de la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina al tramite de registro de una marca con la
que se protege una marca internacional en Colombia.

En consecuencia, solo podra iniciarse la accién de cancelacién por falta de uso una vez hayan
transcurrido tres afios contados a partir de la fecha de la notificacion de la Resolucién que agote
el procedimiento de registro ante la SIC en la via administrativa.
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Igualmente, sera procedente la accion de cancelacion por notoriedad contra el registro antes
mencionado, cuando se cumplan los supuestos contemplados en el articulo 235 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina.

6.2.12. Declaracion de que un cambio de titularidad de un registro internacional no
tiene efectos en Colombia

Cuando la Oficina Internacional notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio un
cambio de titular de un registro internacional, esta entidad podra declarar que el cambio de
titularidad no surte efectos en Colombia, si el registro de la transferencia origina riesgo de
confusion, conforme a lo establecido en el articulo 161 de la Decision 486 o si el registro
colombiano es objeto de una accién de cancelacién presentada por una persona diferente del
cesionario.

6.2.13. Declaracion de que una limitacion no surte efectos en Colombia

Cuando la Oficina Internacional notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre
una limitacién de la lista de productos y/o servicios del registro de una marca internacional en la
cual Colombia sea parte designada, la Superintendencia podra declarar que dicha limitacion no
surte efectos en su territorio.

CAPITULO SEPTIMO: DENOMINACIONES DE ORIGEN

71. DECLARACION DE PROTECCION DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN
711. Presentacion de la Solicitud

Para presentar una solicitud de proteccion de una denominacion de origen, el peticionario debera
diligenciar completa y adecuadamente el formulario P101-F13, que corresponde al anexo 7.25 de
la presente Circular, o aquél que lo modifique o sustituya. El formulario se podra presentar por
medios electronicos.

La solicitud debera ser presentada por las personas que demuestren legitimo interés en los
términos previstos en los articulos 203 y 208 de la Decisién Andina 486 de 2000, acompafiando
la informacién y documentos exigidos en el articulo 204 de dicha Decisidn, asi como cumpliendo
los siguientes que a continuacion se describe:

71.2. Contenido de la Solicitud
7.1.21. Demostracion del legitimo Interés

7.1.2.1.1. Cuando la solicitud de declaracién de proteccion de una denominacioén de origen sea
presentada por una asociacion o entidad constituida por o de la cual hacen parte los productores,
elaboradores, transformadores o extractores o una combinacion de cualquiera de los anteriores,
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del producto (s) que se pretende (n) amparar con la denominacién de origen, el legitimo interés
exigido en el literal a) del articulo 204 de la Decision 486 de 2000, en concordancia con el
articulo 208 de dicha Decision Andina, debera acreditarse acompafando con la solicitud, los
documentos y cumpliendo los requisitos que se indican a continuacion:

a) Estatutos de constitucion del solicitante y sus principales reformas, que contengan el minimo
de requisitos legales, es decir, que describan el objeto, las calidades requeridas para ser
asociado, los organos de direccion y representacion legal, sus facultades, las normas relativas a
la convocatoria, quérum, entre otros, acompafiando el correspondiente certificado de existencia y
representacion legal.

b) Numero de productores, elaboradores, transformadores o extractores representados que
forman parte de la entidad o asociacion solicitante, indicando el numero de potenciales
beneficiarios de la denominacién de origen, aunque no formen parte del solicitante, asi como el
porcentaje que representan los productores, elaboradores, transformadores o extractores
representados respecto del total de productores del (los) producto (s) que se pretende (n)
amparar con la Denominacion de Origen.

c) Descripcion de la forma como el objeto o fines de la actividad que desarrollan, se encuentra
vinculada y relacionada con la administracion y gestion de la denominacion de origen.

d) Descripcidon de las garantias que ofrece el solicitante para asegurar la objetividad e
imparcialidad en el otorgamiento de la autorizacion de uso respecto de todos los beneficiarios y
usuarios de la denominacion de origen, efecto para el cual el solicitante de la declaracion de
proteccion debera acompafiar los documentos requeridos en el articulo 7.2. de esta Resolucion
para obtener la delegacion de la facultad de otorgar autorizaciones de uso, la que podra otorgar
la Superintendencia de Industria y Comercio en el mismo acto administrativo que declara la
proteccion de la denominacion de origen.

7.1.2.1.2. Cuando la declaracion de proteccién de la denominacion de origen sea presentada por
las autoridades estatales, departamentales o municipales, tratandose de productos de sus
respectivas circunscripciones, deberan presentar para los efectos de acreditar el legitimo interés,
los siguientes requisitos:

a) Acto oficial de designacién y posesion de la autoridad o dignatario, Alcalde o Gobernador,
segun el caso, que se encuentre legitimado para formular la solicitud.

b) La informacion referente a los productores que puedan ser potenciales beneficiarios de la
denominacion de origen.

c) La informacion relativa a la (s) asociacion(es) de productores existente (s) en la zona
delimitada y vinculada a la gestion gremial del (los) producto (s) que se pretende (n) amparar con
la denominacion de origen, que represente a los beneficiarios, para lo cual se deberan
acompafiar respecto de la (s) misma (s) los documentos requeridos en el numeral 7.1.2.1.1.

d) En caso de no existir una asociacion que cumpla las condiciones antes sefialadas, indicar las
gestiones que adelantara la autoridad solicitante para promover dicha asociatividad, incluyendo
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la informacién sobre asignaciones presupuestales, en torno al producto que se pretende
designar con la denominacion de origen.

e) Acreditar que los potenciales beneficiarios de la denominacion de origen, podran tener acceso
al uso de la misma en el comercio, para lo cual la autoridad departamental o municipal solicitante
de la declaracion de proteccion, podra optar por lo siguiente:

i. Presentar simultdneamente con la solicitud de declaracion de proteccion de la denominacion
de origen, los documentos adicionales exigidos en la presente Resolucién para obtener
directamente la delegacion de la facultad de otorgar autorizaciones de uso, caso en el cual, la
Superintendencia de Industria y Comercio podré concederla a la autoridad departamental o
municipal solicitante, en el mismo acto administrativo mediante el cual declara la proteccion de la
denominacidn de origen.

ii. En el supuesto del literal c) del presente articulo, es decir, cuando exista una asociacion de
productores que represente a los beneficiarios, se podra acompafiar simultaneamente con la
solicitud de declaracion de proteccion que formula la autoridad departamental o municipal, la
solicitud para que aquella asociacién que representa a los beneficiarios, obtenga la delegacion
de la facultad para otorgar autorizaciones de uso, previo cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral 7.1.2.1.1.y los demas establecidos en el numeral 7.2.,de la presente
Resolucion.

iii. Cuando al momento de presentar la solicitud de declaracion de proteccién no exista una
asociacion que represente a los beneficiarios, la autoridad departamental o municipal solicitante
de la declaracion de proteccidn, en desarrollo de las gestiones mencionadas en el literal d) del
presente articulo, debera indicar el término dentro del cual se presentara una asociacion o
entidad que represente a los beneficiarios de la denominacién de origen, efecto para el cual la
Superintendencia de Industria y Comercio, se abstendra de expedir el acto administrativo de
declaracién de proteccién de la denominacion de origen y delegacion de la facultad de autorizar
el uso, hasta que se solicite dicha delegaciéon y la misma sea aprobada. Si la solicitud de
delegacion no se presenta en el término sefialado, se declarard en abandono la solicitud.

7.1.2.1.3. Una persona fisica o juridica, en este Ultimo caso distinta de una asociacién de
productores de que trata el numeral 7.1.2.1.1., que individualmente considerada pretenda
demostrar su legitimo interés para formular una solicitud de declaracion de protecciéon de una
denominaciéon de origen, debe presentar los siguientes documentos y cumplir los requisitos que
se indican:

a) Si se trata de persona juridica debera presentar los documentos exigidos en el literal a) del
numeral 7.1.2.1.1.

b) Acreditar que el solicitante es la unica persona que al momento de presentar la declaracion de
proteccion, se dedica a la extraccion, produccion o elaboracion del producto o los productos en la
zona geogréfica determinada, que se pretenden amparar con la denominacién de origen.

c) Acreditar que los potenciales beneficiarios de la denominacion de origen, que en el futuro se
dediquen a la extraccion, produccién o elaboracién del producto o los productos en la zona
geografica determinada, podran tener acceso al uso de la misma en el comercio, para lo cual el
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solicitante debera cumplir con los requisitos del numeral 7.2., de la presente Resolucion. En
cualquier caso, la delegacion de la facultad de autorizar el uso, s6lo puede ser otorgada a
entidades con personeria juridica legalmente reconocidas, cualquiera sea su forma juridica o
asociativa.

Paragrafo Primero: La Superintendencia podra verificar el legitimo interés del solicitante y
especialmente los requisitos indicados en los literales c) y d) del numeral 7.1.2.1.1., solicitando la
colaboracion de ofras entidades a las cuales podra oficiar, tales como Ministerios 0 sus
entidades adscritas o vinculadas, entidades gremiales y administradoras de fondos parafiscales
del sector agropecuario, entre otras, a fin de que certifiquen con destino al expediente de
solicitud de declaracion de proteccion de una denominacion de origen, si los solicitantes estan
reconocidos, inscritos o afiliados como asociaciones de productores u organizaciones gremiales
de productores, fabricantes o artesanos, segun corresponda.

Paragrafo Segundo: Para los efectos previstos en este articulo se considera que los
solicitantes, entidades publicas o privadas que demuestren el legitimo interés para solicitar la
declaracion de proteccion de la denominacion de origen en los términos anteriormente previstos,
representan a los beneficiarios de la denominacién de origen y, por lo tanto, pueden ser
delegatarios de la facultad para conceder autorizaciones de uso, en los términos previstos en el
articulo 208 de la Decision Andina 486 de 2000.

71.2.2. Indicacion de la denominacion de origen objeto de la solicitud de declaracion
de proteccion

A fin de cumplir con el requisito establecido en el literal b) del articulo 204 de la Decisidn 486 de
2000, el peticionario debe indicar la denominacion de origen solicitada que corresponda al
nombre del pais, region, lugar o zona geografica de la que provienen el (los) producto (s)
originario (s), acreditando que la denominacion cuya declaracion de proteccion se solicita tiene
una reputacién, historia o tradiciéon en virtud de la cual se identifica en el mercado o trafico
comercial al (los) producto (s), con el nombre geografico que constituye la denominacion de
origen.

7.1.2.3. Descripcion y delimitacion de la Zona Geografica de la cual proviene el
producto

Para propdsitos de cumplir con el requisito establecido en el literal c) del articulo 204 de la
Decision 486 de 2000, el solicitante debe delimitar la zona geogréfica, identificando en forma
detallada y exacta el lugar en el cual se llevan a cabo los procesos de produccidn, extraccion,
elaboracion y/o transformacion del producto, segun el caso, describiendo los factores humanos y
naturales presentes en la zona geogréfica delimitada y aportando los elementos que
comprueben que el producto es originario de la misma.

Para tales efectos, el solicitante debe indicar cual (es) de los siguientes procesos: obtencion,
produccion, extraccion, elaboracion y/o trasformacion, se realiza en dicha zona o lugar
determinados, describiendo los aspectos naturales y humanos, o de cualquier otra indole que se
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demuestre contribuyeron a que el (los) producto (s) sea (n) identificado con la denominacion de
origen.

PARAGRAFO: A los efectos de la presente Resolucion se entendera que el (los) producto (s)
debe su calidad, reputacion o caracteristicas exclusivamente a la zona geografica delimitada,
cuando los diferentes procesos de elaboracion, produccidn, extraccidn y transformacion del
producto, unicamente se realizan en el lugar geografico indicado. Por otra parte, se entendera
que el (los) producto (s) debe su calidad, reputacion o caracteristicas esencialmente a la zona
geografica delimitada, cuando los procesos de elaboracién, produccion, extraccidén ylo
transformacion del producto se den principal o sustancialmente en el lugar geografico indicado y
otros procesos que no influyan en las caracteristicas por las cuales se reconoce el producto y es
conocido con la denominacion de origen, puedan tener lugar en otras zonas geograficas
ubicadas por fuera de la delimitada en la solicitud.

71.2.4. La indicacion expresa de los productos que se pretenden designar con la
denominacién de origen cuya declaracion de proteccion se solicita

Con el fin de dar cumplimiento al literal d) del articulo 204 de la Decision 486 de 2000, el
producto o productos deben ser identificados por su nombre y descritos en forma detallada y
exacta. Los requisitos aplicables a la proteccion deberan probarse para cada uno de los
productos que se identifiquen con la denominacién, aportando todos los elementos necesarios
para demostrar que cada uno de ellos reune las calidades, reputacién o caracteristicas debidas
al medio geogréfico y demés factores.

7.1.2.5. La resefia de las calidades, reputacion o caracteristicas esenciales de los
productos

Para dar cumplimiento al requisito establecido en el literal €) del articulo 204 de la Decision 486
de 2000, de la Comisién de la Comunidad Andina deberé aportarse la siguiente informacion:

a) La descripcion de las calidades, reputacién u otras caracteristicas del(los) producto (s), tales
como fisicas, quimicas, microbioldgicas, organolépticas o de cualquier otra indole que resulten
relevantes para caracterizar el (los) producto (s).

b) La justificacion del vinculo o nexo causal existente entre la calidad, caracteristicas y
reputacion de los productos, con la zona geografica delimitada, incluidos aquellos que se
atribuyan a factores humanos y naturales.

c) La informacién necesaria para demostrar la reputacion que ostenta el producto entre el publico
consumidor relevante o del sector pertinente, en razon de sus calidades o caracteristicas
especiales.

d) La descripcion del (los) método (s) de obtencidn, extraccion, produccion, elaboracion y/o
transformacion del (los)producto (s), justificando que cumple (n) las siguientes caracteristicas: i)
Ser realizados en el territorio 0 zona geografica de origen (locales); ii) Haberse desarrollado de
una manera precisa, completa y perfecta dando lugar a la calidad de la cual goza el producto
(cabales), y iii) Ser reiterados y persistentes a pesar del paso del tiempo, incluyendo los aspectos
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relativos al esfuerzo que realiza la colectividad para conservar condiciones y costumbres
homogéneas (constantes).

e) La informacién necesaria para demostrar el reconocimiento, prestigio, fama, renombre, buen
crédito, mayor precio, que ostenta el producto entre el publico consumidor relevante o del sector
pertinente, en razon de sus calidades o caracteristicas especiales.

7.1.2.6. Acompafiar debidamente legalizado ante la Superintendencia, el recibo del pago oficial
de la tasa prevista y vigente para el tramite.

7.2. DELEGACION DE LA FACULTAD PARA AUTORIZAR EL USO DE DENOMINACIONES
DE ORIGEN

7.21. Presentacion de la solicitud

La Superintendencia de Industria y Comercio podra delegar en una entidad publica o privada que
represente a los beneficiarios de las denominaciones de origen, la facultad de otorgar las
autorizaciones de uso a las personas que cumplan los requisitos indicados, lo que implica
administrar la denominacién de origen adoptando mecanismos que permitan mantener un control
efectivo de su uso.

Para el efecto, la entidad que represente a los beneficiarios solicitara la delegacion de dicha
facultad en la solicitud de declaracion de proteccion de la denominacidn de origen, en el mismo
escrito 0 en escrito separado. Para este tramite se debera diligenciar y tramitar el formulario de
Delegacion de la facultad para autorizar el uso de denominaciones de origen PI01-F14, el cual
hace parte de los anexos de la Circular Unica.

7.2.2. Contenido y requisitos de la solicitud

a) Demostrar el legitimo interés que le asiste para representar a los beneficiarios de la
denominacién de origen, de conformidad con lo previsto en el numeral 7.1.2.1.1.

b) Acreditar la capacidad de la entidad para otorgar las autorizaciones de uso, indicando los
recursos de personal, técnicos, administrativos y financieros, dispuestos para el efecto.

c) Describir los medios de informacién al publico que permitan identificar los beneficiarios o
autorizados a usar la denominacién de origen.

c) Acompafar el reglamento de uso de la denominacion de origen, es decir, el conjunto de
condiciones y normas que en forma concertada han definido los productores, extractores o
artesanos y que caracterizan los procesos, métodos o técnicas de produccion, extraccion o
elaboracion del producto y los criterios de calidad que debe cumplir un beneficiario o autorizado
para acceder al uso de la denominacién de origen, asi como los derechos, obligaciones y
prohibiciones a los que se sujetan y, en este Ultimo caso, las consecuencias que puedan
derivarse por incumplimiento del reglamento por parte del usuario o beneficiario autorizado.
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d) Describir los mecanismos y/o entidades de control dispuestos y/o encargados de evaluar la
conformidad de los productos designados con la denominacién de origen protegida con el acto
administrativo que declare su proteccion y con el reglamento de uso, incluyendo informacion
sobre envasado, etiquetado, empacado o normas especificas sobre el embalaje de los
productos, cuando sea necesaria para garantizar la calidad y la trazabilidad del producto.

PARAGRAFO: La evaluacion de la conformidad de los productos designados con la
denominacion de origen, con las calidades y caracteristicas reivindicadas en la declaracion de la
proteccion y en el reglamento de uso, debera realizarse mediante la implementacion efectiva de
un sistema de certificacion adecuado al producto y su mercado, pudiendo la Superintendencia de
Industria y Comercio sugerir a la entidad solicitante la modificacion del sistema propuesto, de
conformidad con los articulos 143, 144 y 205 de la Decision 486 de 2000, teniendo en cuenta los
siguientes principios basicos:

i. El solicitante podra escoger entre los sistemas de certificacion que mejor se adecuen al
producto amparado y ofrezcan sistemas de control efectivo de la calidad del producto atendiendo
tanto la naturaleza, caracteristicas inherentes del producto y esperadas por el consumidor segun
el estado o etapa de la cadena productiva, la existencia de normas técnicas obligatorias o
voluntarias para el producto o de requerimientos sanitarios o fitosanitarios, como la naturaleza y
caracteristicas organizativas de la entidad solicitante.

ii. Una vez concedida la delegacion para otorgar autorizaciones de uso, la Superintendencia de
Industria y Comercio igualmente podra requerir el cambio de sistema, cuando tenga evidencias
de que el tipo de proceso de evaluacion de conformidad no esta cumpliendo con la finalidad para
la cual esta prevista, caso en el cual el delegatario tendré que proceder de conformidad, so pena
que se pueda declarar la terminacion de la delegacion por acto administrativo motivado.

7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA QECLARACION DE’PROTECCION Y,DELEGACION DE LA
FACULTAD DE AUTORIZACION DE PROTECCION Y DELEGACION DE LA FACULTAD
DE AUTORIZACION DE USO DE UNA DENOMINACION DE ORIGEN

7.31. Examen de forma

a) La Direccion de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio examinara
dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 205 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones, el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los articulos 203 y
204 de dicha Decision y en la presente Resolucion.

b) Si del examen de forma resulta que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, la
Superintendencia de Industria y Comercio Direccion de Signos Distintivos notificara al solicitante
para que complete los documentos faltantes dentro del plazo de sesenta (60) dias siguientes a la
fecha de notificacion del requerimiento correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del articulo 144 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de
Naciones, aplicable al tramite en virtud de la remisidn del articulo 205 de dicha Decision.
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c) Si vencido el término sefialado, el solicitante no cumple el requerimiento la solicitud se
considerara abandonada.

d) El Director de Signos Distintivos podra sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 143, 144 y 205 de la Decision 486 de 2000, y
requerir al solicitante o a terceros para que aporten documentos o informacion que le permita
aclarar o complementar la informacion.

7.3.2, Publicacién de la solicitud

Si la solicitud de declaracién de proteccion y de delegacion de la facultad de otorgar
autorizaciones, segun el caso, reune los requisitos formales establecidos en el presente
Capitulo, la Direccion de Signos Distintivos ordenara la publicacién en la gaceta de la Propiedad
Industrial.

7.3.3. Presentacion de oposiciones

Dentro del plazo de treinta (30) dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien acredite
legitimo interés, podra presentar por una sola vez, oposicion motivada a la declaracion de
proteccion asi como también a la delegacion de la facultad de autorizar el uso de la
denominacién de origen de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 de la Decision 486 de
2000 de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con lo previsto en el articulo 205
de dicha Decision. Para el trdmite de oposicion se debera diligenciar y presentar el formulario de
Oposicion a la declaracién de proteccion o a la delegacion de la facultad de autorizar el uso de la
denominacion de origen P101-15, la cual hace parte de los anexos de la presente Circular Unica.

Previa solicitud formulada antes del vencimiento del plazo indicado, la Direccion de Signos
Distintivos otorgara por una sola vez un plazo adicional de treinta (30) dias para presentar las
pruebas que sustenten la oposicion.

Las oposiciones relativas a la declaraciéon de proteccion de una denominacién de origen solo
podran formularse con fundamento en las causales contenidas en el articulo 202 de la Decisién
486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, con las modificaciones establecidas en el
Decreto 729 de 2012 o la norma interna que lo modifique o sustituya en desarrollo de la Decision
689 de 2008 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por su parte, las oposiciones a la delegacion de la facultad de otorgar autorizaciones deberan
formularse para desvirtuar el cumplimiento de los requisitos para obtener la delegacion.

7.34. Inadmision de oposiciones

La Direccion de Signos Distintivos no considerara admitidas a tramite las oposiciones
comprendidas en alguno de los siguientes supuestos:
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a) cuando se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra
la cual se interpone la oposicion;

b) cuando la oposicion fuere presentada extemporaneamente;
¢) cuando no se hayan pagado las tasas de tramitacion correspondientes.

7.3.5. Traslado de oposiciones

Presentada una oposicion, la Direccion de Signos Distintivos notificara al solicitante para que
dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes haga valer sus argumentaciones y presente
pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la Direccion de Signos Distintivos otorgara, por una sola vez, un plazo
adicional de treinta (30) dias habiles para presentar las pruebas que sustenten la contestacién.

7.3.6. Mecanismos y diligencias previas para apoyar el examen de fondo

Con el fin de apoyar el estudio de la solicitud de declaracion de proteccion y delegacion de la
facultad de autorizar el uso de denominaciones de origen, ademas de los propios recursos
técnicos y de personal con que cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio, se podra
acudir a los siguientes mecanismos:

7.3.6.1. Oficios a otras entidades

La Superintendencia podra verificar las calidades y caracteristicas del (los) producto (s) que se
pretenden amparar con la denominacion de origen y su vinculo con el territorio,ademas de la
presencia de factores que influyan en dicha calidad, solicitando la colaboraciéon de otras
entidades, tales como Ministerios o sus entidades adscritas o vinculadas, Artesanias de
Colombia, entidades gremiales y administradoras de fondos parafiscales del sector agropecuario,
centros de investigacion, autoridades departamentales o municipales, entre otras, para lo cual
podra oficiarlas a fin de que remitan la informacién o documentos que sirvan de apoyo para
establecer si el (los) producto (s) identificado (s) cuenta (n) con las calidades o caracteristicas
que se mencionan en el 7.1.2.5., de la presente Resolucion. Las respuestas a los oficios no
vinculan a la Superintendencia.

7.3.6.2. Visita técnica de inspeccion

Con fundamento en la facultad prevista en el numeral 62 del articulo 1° del Decreto 4886 de
2011, la Superintendencia podréa ordenar la practica de una visita técnica de inspeccion por parte
de funcionarios de la Direccion de Signos Distintivos, con el fin de verificar las calidades y
caracteristicas del (los) producto (s) que se pretende (n) amparar con la denominacién de origen
y su vinculo con el territorio, asi como el legitimo interés y las condiciones que demuestran la
representatividad de los beneficiarios, la cual se tramitara por el procedimiento previsto en los
numerales 63 y 64 del articulo 1° del Decreto 4886 de 2011, y en lo no previsto, se aplicara lo
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dispuesto en las normas del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, que resulten pertinentes.

Los funcionarios comisionados por la Superintendencia, durante la diligencia, podran tomar
declaraciones, y solicitar la informacion y recabar los documentos pertinentes para demostrar el
cumplimiento de cada uno de los requisitos y condiciones exigidas para obtener la declaracion
de proteccion de la denominacién de origen, la delegacion de las facultades para otorgar el uso y
conceder las autorizaciones de uso, segun el caso.

De la visita técnica se levantara un Acta suscrita por los funcionarios de la Superintendencia de
Industria y Comercio y por las personas que atendieron la visita e intervinieron en la misma.

La informacién y la documentacion obtenida por los funcionarios comisionados comprometeran a
quien la suministre sobre su veracidad, se presumiran auténticas y, para los efectos legales,
tendran caracter probatorio suficiente para la adopcién de las decisiones administrativas.

Con fundamento en la visita, el Director de Signos Distintivos podra requerir al solicitante para
que subsane o complemente requisitos o para sugerirle modificaciones a la solicitud en la forma
y términos previstos en el numeral 7.3.1. de la presente resolucion.

7.3.7. Examen de fondo

Vencidos los términos anteriores, la Direccidn de Signos Distintivos presentara al
Superintendente Delegado un informe que contendra:

i) Un resumen de los resultados de la visita practicada, las constataciones y los
principales elementos probatorios obtenidos,

i) Un concepto técnico y juridico sobre el cumplimiento de los requisitos vy
condiciones legalmente establecidas para obtener la proteccion,

ii) Un resumen de los argumentos de las oposiciones si las hubiere y de todas las

demas cuestiones planteadas en el expediente.

El informe mencionado servira de apoyo para que el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial decida de fondo la solicitud, otorgando o denegando la declaracion de
proteccion de la denominacion de origen y, en su caso, la delegacion de la facultad de autorizar
el uso, mediante resolucién debidamente motivada.

74. MODIFICACIQN O TERMINACION DE LA DECLARACION DE PROTECCION DE UNA
DENOMINACION DE ORIGEN

Declarada la solicitud de declaracion de proteccion de una denominacion de origen, la
Superintendencia de Industria y Comercio, podré ordenar de oficio o aprobar a solicitud de parte
legitimada, segun el caso, modificaciones a las condiciones que la motivaron, cuando se hayan
presentado cambios de uno o alguno de los elementos referidos en el articulo 204 de la Decision
486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. Para el trdmite de modificacién o terminacién
de la declaracion de proteccion se debera diligenciar y presentar el formulario de modificacion o
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terminacion de la Declaracion de una Denominacion de Origen Pl 01 - F16, el cual hace parte de
los anexos de la Circular Unica.

Asi mismo podra declarar la terminacion de la proteccion, cuando hayan desaparecido las
condiciones que dieron lugar al reconocimiento de la denominacién de origen, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 206 de la Decision Andina 486 de 2000 de la Comunidad Andina
de Naciones.

Cuando la falta de subsistencia de las condiciones se presente respecto de uno o alguno de los
productos protegidos por la denominacion de origen, la terminacion solo se referira al (los)
producto (s) afectado (s) con dicha situacion.

7.4.1. Condiciones y requisitos

a) Estan legitimados para solicitar modificaciones de la proteccion, el solicitante inicial o la
persona a quien se haya delegado la facultad de otorgar autorizaciones de uso. El solicitante que
pida la declaracion de terminacidn de vigencia de una denominacion de origen, debera acreditar
el interés legitimo.

b) A la peticion de modificacion debera acompafiarse el acta en la cual conste la decision de los
beneficiarios de modificar la declaracion de proteccion, adoptada con las mayorias
estatutariamente establecidas.

c) Con la solicitud de modificacién o terminacién se deberan aportar las pruebas que demuestren
los supuestos respectivos.

74.2, Modificaciones admisibles

Una declaracién de proteccion de una denominacion de origen, podré ser modificada en los
siguientes aspectos:

a) Ampliacion o reduccion de la zona geogréfica delimitada cuando existan circunstancias que lo
justifiquen.

b) Modificaciones parciales en los procesos de elaboracién, obtencién o extraccion originalmente
descritos.

c) Cambios de factores naturales 0 humanos que incidan en la calidad u otras caracteristicas del
producto.

PARAGRAFO: No se admitiran modificaciones que alteren en forma sustancial, aquellas
condiciones esenciales que inicialmente motivaron la proteccion, entendidas como tales la
modificacién de las calidades esenciales del producto, del vinculo con el lugar de origen, el
cambio del nombre del producto o de la zona geogréfica, ni la modificacion del nombre que
constituye la denominacion de origen.
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7.4.3. Tramite

a) Recibida una solicitud de modificaciéon o terminacién de vigencia de una denominacién de
origen protegida, la Direccion de Signos Distintivos notificara a la entidad delegada para autorizar
el uso de la denominacion de origen, si la hubiere, para que dentro del plazo de sesenta (60)
dias habiles contados a partir de la notificacion, haga valer los alegatos y las pruebas que estime
convenientes.

b) Cuando no se hubiere delegado la facultad de autorizar el uso, la Superintendencia de
Industria y Comercio publicara la solicitud de modificacién o terminacién en la Gaceta de la
Propiedad Industrial por el mismo término para que los terceros interesados puedan oponerse a
la terminacién, presentando los argumentos y pruebas que pretendan hacer valer.

c) Vencidos los términos anteriores, la Direccion de Signos Distintivos presentara al
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial un informe que contenga el concepto
técnico y juridico sobre el incumplimiento de los requisitos y condiciones legalmente establecidas
para mantener la proteccidn y un resumen de los argumentos de las oposiciones si las hubiere y
de todas las demas cuestiones planteadas en el expediente.

d) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidira sobre las modificaciones o
la terminacion de la vigencia de la declaracion de proteccion, mediante resolucion motivada. La
terminacion de la proteccion implica la terminacion de la delegacion de la facultad para autorizar
el uso de la denominacion de origen.

Terminada la vigencia de la declaracion de proteccion, los interesados pueden solicitarla
nuevamente dando cumplimiento a los requisitos previstos para obtener la declaracion y
agotando el procedimiento correspondiente.

7.5. REVOCACION DELA DELEGACION DE LA FACULTAD DE AUTORIZAR EL USO DE LA
DENOMINACION DE ORIGEN

7.5.1. Causales

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de oficio o a peticion de parte, podra
en cualquier tiempo, revocar la delegacién de la facultad de otorgar autorizaciones de uso,
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando se declare la terminacién de la vigencia de la declaracion de proteccion de la
denominacién de origen.

b) Cuando se compruebe que de manera recurrente, los productos amparados por la
denominacién de origen carecen de mecanismos de control que garanticen la permanencia de
sus calidades, caracteristicas 0 en general, no estén en conformidad con la declaracién de
proteccion y el reglamento de uso.

c) Cuando la entidad delegada incumpla las condiciones y requisitos que fueron tenidos en
cuenta para otorgarle la delegacion,
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d) Cuando las autorizaciones de uso no se estén concediendo con la imparcialidad requerida y
existan discriminaciones a los beneficiarios que se aparten de consideraciones objetivas y
técnicas.

e) Cuando la entidad delegada incumpla los requerimientos que le formule la Superintendencia
de Industria y Comercio, 0 no remita los informes periddicos.

Para el tramite de revocacion de la delegacion de la facultad de autorizar se debera diligenciar y
presentar el formulario de revocacién de la delegacién de la facultad de autorizar, el cual hace
parte de los anexos de la Circular Unica.

7.5.2. Tramite

a) La solicitud de revocacién de la delegacion debe formularse diligenciando el formulario
previsto para el efecto, acompafiado de los anexos requeridos y las pruebas que se pretendan
hacer valer.

b) Recibida una solicitud de revocacion de la facultad de delegacion, la Direccion de Signos
Distintivos notificara a la entidad delegada para que dentro del plazo de sesenta (60) dias habiles
contados a partir de la notificacion, presente sus defensas y las pruebas que estime
convenientes.

c) Vencidos los términos anteriores, la Direccion de Signos Distintivos presentara al
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial un concepto técnico y juridico acerca del
incumplimiento de los requisitos y condiciones legalmente establecidos para mantener o revocar
la delegacion de la facultad de autorizacién, resumen de los argumentos de las partes y el
analisis de las pruebas que obren en el expediente.

d) El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidira sobre la revocacion de la
delegacion, lo cual notificara a las partes, mediante resolucion.

7.6. LAS AUTORIZACIONES DE USO
7.6.1. Presentacion de la solicitud y legitimados

La autorizacion de uso de la denominacién de origen debera ser presentada ante las entidades
que han sido delegadas para ejercer la facultad de autorizacion del uso, por las siguientes
personas mencionadas en el articulo 207 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina
de Naciones, entendidos como tales:

a) Los beneficiarios que solicitaron la declaracion de la proteccion de la denominacion de
origen, quienes tienen legitimo interés.

b) Las personas que no habiendo hecho parte del grupo de beneficiarios que solicitaron la
declaracion de proteccidn, cumplen las condiciones previstas para usar la denominacion de
origen conforme a lo dispuesto en el articulo 207 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones.
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C) Por aquellas personas que comercializan los productos protegidos con la denominacion
de origen y requieren necesariamente de su uso.

Las personas de que tratan los literales b) y c), deberan acreditar los siguientes requisitos:

i) Presentar una declaracién del interés de usar la Denominacién de Origen protegida, que
contenga la manifestacion de conocer las reglas y obligaciones que su uso implica, la aceptacion
de las mismas y su compromiso de cumplirlas.

i) El certificado de conformidad de las calidades y caracteristicas del producto, especificadas en
el acto de declaracion de la proteccion y su reglamento de uso, expedido de acuerdo con el
sistema de certificacion que se haya implementado.

7.6.2. Tramite de la solicitud de autorizacion de uso de la denominacion de origen

7.6.2.1. La entidad a quien se haya delegado la facultad de otorgar las autorizaciones de uso,
debera evaluar la solicitud dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a su presentacion,
concediéndole al solicitante un plazo suficiente para subsanar la solicitud en caso de que aquella
no cumpla con los requisitos.

La decisién mediante la cual se niegue la autorizacion de uso deberé ser debidamente motivada.

La entidad Delegada debera proveer al interesado en obtener una autorizacion de uso,
procedimientos que le permitan impugnar, mediante recurso de reposicion frente a la misma
entidad delegada y subsidiario de apelacion frente a la Superintendencia de Industria y
Comercio, la decisién que niegue o rechace la autorizacion, atendiendo las caracteristicas de los
productos, el sistema de certificacion acogido y el tipo de informacion sobre la que se ha de
discutir entre las partes.

Vencido el procedimiento de impugnacion si la entidad delegada confirma su decision inicial
debera remitir sin demoras, el subsidiario de apelacién que se le formule para el correspondiente
estudio y decision por parte del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

7.6.2.2. Cuando no exista delegacion de la facultad de autorizar el uso de la denominacion de
origen, la solicitud de autorizaciéon de uso se presentara directamente ante la Superintendencia
de Industria y Comercio, diligenciando el formulario de autorizacion de uso de la denominacion
de origen Pl 01 - F18, el cual hace parte de los anexos de la Circular Unica y acreditando el
pago de la tasa establecida para la autorizacion de uso de una denominacion de origen.

La solicitud serd decidida dentro de los quince (15) dias siguientes a su presentacion. Si la
solicitud se presentara en forma incompleta, la Superintendencia de Industria y Comercio
expedira un requerimiento de conformidad con el procedimiento previsto en el numeral 1.4. del
titulo | de la Circular Unica.
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La autorizacion sera notificada de la misma manera que se notifican los actos de inscripcién de
afectaciones de signos distintivos, en los términos consagrados en el numeral 6.2.b) del capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica.

La falta de inscripcion ante el registro ocasionara que el acto de autorizacion no surta efectos
frente a terceros.

7.6.3. Registro de beneficiarios y autorizados

Las entidades a quienes se haya delegado la facultad de autorizar el uso de la denominacion de
origen, deberan llevar y conservar un registro de todos los beneficiarios y usuarios autorizados
de la denominacion de origen que permita su consulta y verificacion, el cual deberd contener
como minimo la siguiente informacion:

a) Nombre de la persona a quien se haya autorizado el uso con toda la informacién necesaria
para su identificacion y localizacién incluyendo de manera obligatoria la direcciéon de correo
electrénico a la que deban enviarse las notificaciones correspondientes, si lo tuviere.

b) Indicacion de la calidad en la que ha sido autorizado para usar la denominacion (productor,
elaborador, comercializador, extractor, fabricante, envasador, embotellador, empacador)

c) Delimitacion geografica de la autorizacion otorgada

d) Nombre y/o marca de los productos de la certificacién de conformidad y/o estado de
procesamiento o forma de presentacion del producto que goza de la certificacion de
conformidad.

e) Los demas que resulten necesarios en consonancia con las caracteristicas de los productos
amparados.

La falta de inscripcién ante el registro ocasionara que el acto de autorizacién no surta efectos
frente a terceros. Las entidades u organizaciones delegadas deberan mantener actualizada y a
disposicion del publico la informacién relativa a las autorizaciones otorgadas que expidan en el
ejercicio de las actividades para las cuales han sido delegadas. Dicha informaciéon podra ser
revisada por la Superintendencia de Industria y Comercio en cualquier momento.

7.6.4. Presentacion de Informes de la gestion de entidades delegadas y de los actos
de autorizacion de uso de la denominacion de origen

Las entidades delegadas deberan presentar ante la Delegatura para la Propiedad Industrial con
corte a 15 de diciembre de cada afio, un informe de su gestion anual junto con los listados de los
beneficiarios y usuarios que estén registrados como autorizados para usar la denominacioén de
origen correspondiente.

El informe de gestién debe contener, como minimo, la siguiente informacién:

a)Numero de solicitudes de autorizacion presentadas.
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b) Numero de solicitudes atendidas.

c) Numero de negaciones de las autorizaciones de uso presentadas.

d) Acciones legales instauradas por usos indebidos.

e) Informe del estado de la proteccidn en otros paises.

f) Actividades de Difusion y publicidad de la Denominacion de Origen.

g) Toda informacion que resulte relevante para acreditar la gestion de la entidad delegada
respecto del uso de la denominacién de origen en los términos en que fue declarada su
proteccion.

Estos listados deben ser presentados a inscripcion antes del 31 de diciembre de cada afio y
seran inscritos en el registro de la Propiedad Industrial acreditando el pago de la tasa establecida
para el efecto.

7.6.5. Renovacion y caducidad de autorizaciones de uso

Las autorizaciones de uso de una denominacion de origen protegida, tendran una duracion de
diez (10) afios, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 210 de la Decision 486 de 2000 de la
Comunidad Andina de Naciones, pudiendo ser renovada por periodos iguales, previa solicitud
formulada por el interesado dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de la vigencia de
la autorizacion o a mas tardar dentro de los seis meses siguientes a dicha fecha, de conformidad
con las siguientes disposiciones:

a) Cuando no exista entidad delegada para ejercer la facultad de autorizacion de uso, el Director
de Signos Distintivos decidira la solicitud de renovacion de la autorizacién de uso de la
denominaciéon de origen mediante resolucion.

b) Las entidades delegadas estaran facultadas para la renovacion de las autorizaciones de uso,
llevando para el efecto el registro de las mismas en la forma prevista en la presente resolucion y
deberan incluir la informacién sobre las renovaciones en los listados que presenten ante la
Superintendencia de Industria y Comercio cada afio.

c) La autorizacién de uso de una denominacién de origen caducara de pleno derecho si el
beneficiario o usuario autorizado no solicitan su renovacion dentro del término legal, incluido el
periodo de gracia. Asimismo, sera causal de caducidad la falta de pago de las tasas establecidas
por la Superintendencia de Industria y Comercio para este tramite.

d) Si la informacion solicitada en el formulario no es aportada o no se satisface el requerimiento
respectivo, que sera expedido de conformidad con lo previsto en el Titulo | de la Circular Unica,
se entendera que el peticionario ha desistido de la solicitud y se ordenara su archivo.

Para el tramite de renovacion de autorizacion de uso de una denominacion de origen protegida
se debera diligenciar y presentar el formulario de revocacién Pl 01 - F19 el cual hace parte de los
anexos de la Circular Unica.
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7.6.6. Cancelacion de la autorizacion de uso

a) La Superintendencia de Industria y Comercio de oficio 0 a solicitud de parte, tiene la facultad
de cancelar la autorizacion de uso de una denominacion de origen cuando se demuestre que se
esta utilizando sin sujetarse a las condiciones de la declaracion de proteccion respectiva. Para el
tramite de cancelacién de la autorizacion de uso de una denominacién de origen protegida se
debera diligenciar y presentar el formulario de cancelacion de la autorizacion de uso, el cual hace
parte de los anexos de la Circular Unica.

b) Cuando la autorizacion de uso de una denominacién de origen haya sido concedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, la solicitud de cancelacién de la autorizacion, debera
formularse en el Formato PI01-F03, o aquél que lo modifique o sustituya, que corresponde al
Anexo 7.8 de la Circular Unica, adjuntando las pruebas que sustenten el incumplimiento del uso
de forma diferente a lo establecido en la declaracion de proteccion respectiva.

c) Cuando se hubiere delegado la facultad de autorizacion del uso, la solicitud de parte
interesada debera formularse ante la entidad delegada y debera agotarse el procedimiento
interno previo ante la entidad delegada para que ésta pueda dar inicio a la accion de cancelacion
ante la Superintendencia.

Recibida una solicitud de cancelacion, la Direccion de Signos Distintivos notificara al autorizado
para que dentro del plazo de sesenta (60) dias habiles contados a partir de la notificacion, haga
valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

La notificacion de los actos de traslado se realizara en la forma prevista en capitulo sexto del
Titulo | de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Cuando la
cancelacion se inicie a peticion de parte interesada, las publicaciones a que se refiere la
disposicidn citada se efectuaran a costa del solicitante de la cancelacion.

Vencidos los términos anteriores, el Director de Signos Distintivos presentara al Superintendente
Delegado un informe que debe contener un concepto técnico y juridico acerca de los argumentos
de hecho y de derecho que den lugar o no a la cancelacion.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidira sobre la cancelacion de la
autorizacion de uso, mediante resolucion motivada.

1.7. DERECHOS Y LIMITACIONES
7.71. Derechos conferidos

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad
Andina de Naciones, la utilizacion de denominaciones de origen queda reservada
exclusivamente a los productores, elaboradores, transformadores o extractores que tengan sus
establecimientos en la zona delimitada y que hayan sido debidamente autorizados para el efecto.
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La persona o entidad a quien se haya delegado la facultad de autorizar el uso, tendra el derecho
a impedir cualquiera de los actos de que trata el articulo 155 de la Decisién Andina 486 de 2000
de la Comunidad Andina de Naciones, constituyendo uso de la denominacidn de origen por parte
de terceros los actos relacionados en el articulo 156 de la Decision antes mencionada.

1.7.2, Limitaciones al Derecho

Los terceros podran, sin consentimiento de la entidad delegada o de los beneficiarios de la denominacién
de origen, utilizar la denominacién de origen para los efectos contemplados en el articulo 157 de la
Decisién 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, excepto la utilizacién del nombre geografico
protegido en la misma, por cuanto ello constituye un uso a titulo de denominacion de origen, asi como en
el articulo 158 de la Decision antes mencionada conforme a la remisién normativa que contiene el articulo
212 de la misma a los articulos antes enunciados mencionados.

7.8. OTRAS FACULTADES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO RELACIONADAS CON EL USO DE LAS DENOMINACIONES DE
ORIGEN

Con el fin de lograr instrumentos que permitan la utilizacion y control efectivo del uso de las
denominaciones de origen protegidas se aplicaran en forma adicional a las normas sobre
Propiedad Industrial, las siguientes.

7.8.1. Disposiciones de proteccion al consumidor relacionadas con el uso de las
denominaciones de origen

Conforme a los principios del Estatuto de Proteccion al Consumidor contenido en la Ley 1480 de
2011, para garantizar el adecuado uso de las denominaciones de origen protegidas en el
mercado y la identificacion de los productos designados por parte de los consumidores, la
Superintendencia de Industria y Comercio adoptara un sello oficial que los beneficiarios y demas
autorizados al uso de la denominacion de origen podran utilizar e incluirlo en el etiquetado.

La utilizacion del sello, en forma indebida o la utilizacion por quienes no estén previamente
autorizados para usar una denominacion de origen, acarreara las sanciones a que haya lugar, en
la medida en que constituyan violacion a las disposiciones sobre proteccidn al consumidor, sin
perjuicio de las acciones por infraccion de derechos de propiedad industrial que pueda ejercer la
entidad Delegada para autorizar el uso de la Denominacion de Origen.

Las sanciones que puedan generar la indebida utilizacion de una denominacion de origen o su
uso por personas no autorizadas, asi como del sello que las distingue, seran impuestas previa
investigacion adelantada por la Delegatura para la Proteccion al Consumidor, de conformidad
con lo previsto en el articulo 61 y demas disposiciones aplicables de la Ley 1480 de 2011 y la
Circular Unica de la Superintendencia.
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7.8.2. Disposiciones de competencia desleal relacionadas con el uso de las
denominaciones de origen

De conformidad con lo previsto en los articulos 258 y siguientes de la Decision 486 de 2000 de la
Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con el articulo 143 de la Ley 446 de 1998 y
con el Decreto 4886 de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio iniciara de oficio 0 a
peticion de parte, las investigaciones administrativas a que haya lugar por la comision de actos
de competencia desleal vinculados con una denominacién de origen, tales como engafio,
confusion, descrédito, explotacion de la reputacion ajena o cualquiera otra conducta contraria a
las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en
materia industrial o comercial, 0 encaminada a afectar o afecte la libertad de decision del
comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado, en concordancia con el
articulo 10 bis del Convenio de Paris aprobado mediante Ley 178 de 1994, con las mismas
facultades y bajo el mismo procedimiento que le asisten en relacion con las disposiciones sobre
proteccion de la competencia.

7.9. RECONOCIMIENTO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EXTRANJERAS

7.9.1. Reconocimiento de Denominaciones de origen protegidas en Paises
Miembros de la Comunidad y originarias de los mismos

Los productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legitimo interés o las
autoridades publicas del pais correspondiente que representen a los beneficiarios, podran
obtener reconocimiento en Colombia sobre una Denominacion de Origen que ha sido objeto de
declaracién de proteccion en otro Pais Miembro de la Comunidad Andina, siempre que designe
productos originarios del territorio de dicho Miembro, previa solicitud formulada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, acompafiando el acto expedido por la Oficina
Nacional Competente en el Pais Miembro de la Comunidad Andina, mediante el cual se haya
declarado la proteccidn de la denominacién de origen correspondiente, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 218 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
Para formular una solicitud de reconocimiento de una denominacién de origen protegida, el
peticionario debera diligenciar completa y adecuadamente el formulario de reconocimiento, el
cual hace parte de los anexos de la Circular Unica.

La Superintendencia de Industria y Comercio adelantara el procedimiento previsto en la presente
resolucion para la declaracion de proteccion, sin que sea necesaria la practica de visita técnica.

7.9.2. Reconocimiento de Denominaciones de Origen protegidas en terceros Paises
no Miembros de la Comunidad Andina

Para efectos de reconocer las denominaciones de origen protegidas en paises que no
pertenezcan a la Comunidad Andina y que designen productos originarios de dichos terceros
paises, se aplicara el mismo procedimiento establecido en el numeral anterior. A la solicitud que
formule la entidad o asociacién, que debe corresponder con aquella que solicitd la proteccion en
su pais de origen, se debera acompafiar el acto que declaro la proteccién de la denominacion de
origen en su pais de origen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 219 de la Decision
486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.
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A falta de Convenio de reconocimiento reciproco de denominaciones de origen entre Colombia y
un pais no miembro de la Comunidad Andina, la Declaracion de Proteccién de Denominacion de
Origen podra ser formulada por la persona o entidad que tenga legitimo interés, cumpliendo los
mismos requisitos y aplicando el procedimiento previsto en la presente Resolucion para la
declaracion de proteccion que formulen asociaciones de productores, asociaciones de personas
que se dediquen a la extraccion o elaboracion de un producto o las autoridades
correspondientes.

Paragrafo: Para los fines del presente articulo, a efecto de demostrar la proteccion de la
denominacion de origen, no se admitiran declaraciones de proteccion otorgados por autoridades
de terceros paises, diferentes al pais de origen o del cual proviene el (los) producto (s)
designado (s) por la misma.
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