Marcas

“ yi¥=it 1 Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
iamiykn  Republica de Colombia

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA



Luis Guillermo Plata Paez
Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Ricardo Duarte Duarte
Viceministro de Desarrollo Empresarial

Ramoén Eduardo Madrifian Rivera
Director de Regulacion

Gustavo Valbuena Quifiones
Superintendente de Industria y Comercio

Maria del Pilar Ordofiez Mendez
Secretaria General
Superintendencia de Industria y Comercio

Giancarlo Marcenaro Jiménez

Superintendente Delegado
para la Propiedad Industrial

Grupo Salmantica
Disefio e llustraciones

2008



En busca de un mejor posicionamiento internacional de Colombia y de un aumento en la calidad de
vida de los ciudadanos, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, apoya la actividad empresarial
productora de bienes y servicios, con el fin de mejorar su competitividad, y su sostenibilidad, y de
incentivar la generacion de mayor valor agregado.

Para ello, orienta sus esfuerzos, entre otros temas, hacia la construccion de politicas publicas en
materia de propiedad industrial.

En este contexto, se ha emprendido la tarea de promover la creaciéon y producciéon de bienes
intelectuales y el uso del conocimiento desde un punto de vista econémico, todo ello enmarcado en la
proteccion constitucional y legal de dicho conocimiento a través de las herramientas disponibles.

Asi, se ha partido de unarealidad en la cual son evidentes los cambios. Se observa, casi sin asombro,
el comienzo y el final de los avances tecnoldgicos, mientras que antes dichos cambios requerian
procesos largos y pausados, que permitian alas sociedades adaptarse paulatinamente a éstos.

Debido a la gran cantidad de informacion circulante sobre los avances cientificos, tecnolégicos y
culturales, se encuentra en la propiedad intelectual, una pieza angular a través de la proteccién de las
creaciones e invenciones, no solo en la medida en que otorga derechos exclusivos, sino debido a la
propia racionalidad del sistema que en el caso de las patentes, exige hacer publica toda la informacion
relacionada con la nueva tecnologia, para favorecer el progreso social e investigativo.

De esta manera, las bases de datos de patentes se convierten en una fuente imprescindible de
informacién tecnolégica que transmite los avances mas recientes con informacion que no se
encuentra en ninguna otra bibliografia, y de manera clasificada de acuerdo con el campo de la
tecnologia a que se refiere su contenido.

En razon a lo anterior, este Ministerio, con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio,
ha considerado indispensable impulsar un proceso de capacitacion y sensibilizacién empresarial
sobre la utilizacion de la informaciéon como herramienta de competitividad y la importancia del manejo
de Bases de Datos de Patentes como fuente de informacion tecnoldgica.

Hoy, como aporte a este proceso, presentamos esta cartilla que con seguridad se convertira en una
herramienta que contribuya a apoyar e impulsar la divulgacion de la innovacion y actualizacion
tecnolégica a través de la difusion masiva del conocimiento y la promocion de la propiedad industrial,
como bien mercantil generador de riqueza'y empleo en Colombia.

Cordialmente,

Original firmado

LUIS GUILLERMO PLATA PAEZ
Ministro de Comercio, Industria y Turismo



Es para la SIC motivo de especial orgullo y satisfaccion entregar a la comunidad académica, cientifica
y empresarial del pais esta Guia de Propiedad Industrial. Y lo es, porque estamos seguros que esta
publicacion constituye una muy soélida base para trabajar hacia el acceso por parte de los inventores
nacionales al sistema de Propiedad Industrial.

Con frecuencia se dice que el sistema de Propiedad Industrial se encuentra estatuido solo para
garantizar prerrogativas a los nacionales de los paises mas desarrollados; queremos demostrar la
debilidad de este mito. El sistema de Propiedad Industrial bien entendido y explotado correctamente,
constituye uninstrumento de la mayor importancia para los paises en via de desarrollo.

Esta Guia de Propiedad Industrial, se esfuerza en explicar en términos simples la mejor manera de
utilizar el sistema, bien como fuente de informacion tecnoldgica, bien como mecanismo de proteccion.

Esperamos, pues, que esta publicacion cumpla con su cometido y que en un futuro proximo las cifras
que hoy nos muestran un escaso uso del sistema de Propiedad Industrial, se reviertan. Demostrando
asi que Colombia haingresado en el selecto grupo de paises que han hecho de la propiedad industrial
en general, y las patentes en particular, una verdadera herramienta de desarrollo econémico y social.

Cordialmente,

Original firmado

GUSTAVO VALBUENA QUINONES
Superintendente de Industria y Comercio
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Marcas

El presente manual es una guia practica al servicio de
los empresarios, en particular de los pequefios y
medianos, para sensibilizarlos en cuanto a la proteccion
juridica que se otorga a través del registro de marcas
como activos intangibles de gran importancia en el
desarrollo de la actividad empresarial.
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N

Dbietivo

as marcas como propiedad intelectual

implican una creacién del intelecto derivada

del talento humano y constituyen, en si

mismas, un bien de caracter incorporal, pues

la ley las protege a través de norma especial,
otorgandole a su titular un derecho de uso exclusivo
sobreellas.

Como bien de caracter intangible las marcas han sido
concebidas para distinguir productos y servicios en el
mercado. Asi, tienen gran valor como mecanismo de
informacién, como mecanismo de publicidad y como
herramienta de competencia, en la medida que
permiten canalizar de manera transparente la clientela.
Esas caracteristicas repercuten en que la marca sea un
intangible que puede agregarle valor a una empresa,
dandole herramientas de competitividad, aumentando
el valor de los activos y facilitando sus transacciones
comerciales.

En efecto, la proteccion juridica que otorga el Estado a las marcas como Signos Distintivos puede no
solo evitar que exista el riesgo de confusion o asociacién en el mercado, sino que, ademas permite que
el empresario que tenga a buen cuidado su bien, posicionandolo y protegiéndolo en el mercado,
pueda lograr una fuente adicional de ingresos derivados del valor de la marca como activo, ademas de
las posibilidades de transar comercialmente con ella, como bien, sin disminuir su valor.

La Superintendencia de Industria y Comercio como Oficina Nacional encargada de administrar el
sistema de propiedad industrial, comprometida con el desarrollo, quiere poner esta guia a disposicion
de los empresarios, con la intencion de proporcionar informacién basica y sensibilizar a los usuarios
sobre la proteccion de las marcas como bien intangible con un importante valor comercial.

éQué es una Marca?

Marca, es un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. Es el signo
que otorgara a una persona y/o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios de otros
idénticos o similares existentes en el mercado.

Las marcas pueden consistir en palabras, letras, niumeros, dibujos, imagenes, formas, colores,
logotipos, figuras, simbolos, graficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos,
o combinacion de estos elementos.
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- Cual es la Diferencia de la Marca?
con Otras Protecciones .

Las marcas comerciales, entonces, tienen como
objeto distinguir productos y servicios en el
mercado, por lo cual, si no se cumple esta
funcion no se puede hablar de marca comercial,
pero se podria hablar de otro tipo de proteccion,
como lo es el nombre o la ensefia comercial,
entre otros.

Puntualmente, es necesario aclarar ciertos
conceptos que, si bien se relacionan, son
disimiles.

Larazon o denominacién social corresponde a
un atributo de la personalidad necesario para la
conformacion de una sociedad. Es el nombre
que identifica a una persona juridica como
sujeto de relaciones juridicas y, por tanto,
susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el trafico
mercantil y que sirve para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares. Este, como tal, debe ser considerado como un bien que hace
parte del patrimonio de un empresario y puede coincidir con la denominacion o razén social de
una empresa, siendo independiente uno de la otra. Precisamente, una misma persona natural o
juridica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar diferentes
actividades empresariales, pero la inscripcion de la razén social no implica que se adquiera el
nombre comercial, pues los derechos sobre un nombre comercial solo se obtienen con el uso
realy continuo de éste en el comercio.

Por su parte, una enseiia es el signo o denominacién utilizado por una empresa para identificar
su establecimiento comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que una empresa utiliza, por lo general, su
nombre comercial para ser diferenciada de las demas empresas que desarrollan actividades
idénticas o similares y utiliza una enseina para identificar su establecimiento de comercio. Sin
embargo, al momento de suscribir contratos se debera emplear su razén o denominacion
social.
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- Queé es un Producto y
Cqué es un Servicio .

Un producto es cualquier cosa producida para el
consumo Yy la inversién. También es todo lo que
circule en el mercado o comercio. Este puede ser
de diversa indole: consumo, industrial, técnico,
agricola, artesanal, entre otros.

Un servicio se define como las actividades
identificables e intangibles que son el objeto
principal de una transaccion ideada para brindar a
los clientes satisfaccion de deseos o necesidades.
En términos generales podemos decir que los
servicios se clasifican en: Servicios comerciales,
que comprenden los servicios profesionales, los
relacionados con la tecnologia de la informacion,
lainvestigaciony el desarrollo.

é@ué es una Clase?

Con respecto al tema, se puede decir que una clase es un término utilizado para referirse a ese
grupo de productos o servicios que guardan relacion entre si, agrupados de acuerdo con una
clasificacion aceptada internacionalmente denominada "Clasificacion de Niza".

La clasificacion internacional esta compuesta por unos titulos de las clases y unas notas
explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones, y estda complementada por un listado
alfabético por producto o servicio.

De manera general, los productos se clasifican asi:

a] productos acabados por su funcioén.

b) materias primas en atencion a sumateria.

c) productos accesorios no separables, van con el principal.
d] estuches con el producto que van a contener.

Por su parte, los servicios estan clasificados por ramas de actividad, después por analogia con
servicios similares. Los servicios de alquiler van en los servicios de ayuda a los objetos
alquilados. Los servicios de asesoramiento, informacion o consulta en la clase sobre la que
versa el objeto de la actividad.
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CQué Tipos de Marcas Existen?

Actualmente se reconocen los siguientes tipos de marcas basicos:

Forma del Signo Funcién del Signo Uso y Difusion

Nominativas Comerciales Comunes
Figurativas Colectivas Notorias

Mixta De Certificacion Renombradas
Tridimensionales
Sonoras

Por la Forma del Signo

Nominativas

Son las marcas que identifican un producto o servicio a través de mas de una letra, digitos,
numeros, palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituyen un conjunto legible y/o
pronunciable.

Ejemplo: R&R, MNG, NIKE, ADIDAS, marcas pertenecientes a la clase 25 de la Clasificacion
Internacional de Niza.

Figurativas

Integradas unicamente por una figura o un signo visual "logotipo" que se caracteriza por su
configuracion o forma particular totalmente impronunciable. La marca figurativa puede o no
incluir un concepto en la grafica, asi, podria ser una manzana que lleva un concepto
directamente vinculado o podria ser un conjunto lineas que no represente un concepto en
particular. Ejemplos:
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Mixtas

Es la combinaciéon de uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o varios
elementos graficos, de color o tridimensionales. Podria limitarse a la presentacion de
denominaciones con un tipo especial de letra y/o color. Ejemplos:

Colombia

8 pARER S

Tridimensionales

Consistentes en la forma de los productos, sus envases o0 sus empaques, al contar con
volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.

PARA RECORDAR

No se debe olvidar que las marcas tridimensionales, solo son
registrables, siempre y cuando retinan suficientes caracteristicas
individuales y distintivas con las cuales se les pueda diferenciar
de otras previamente existentes en el mercado.
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Sonoras

La evolucién del comercio ha dado lugar al nacimiento de diversos signos, como son las
marcas sonoras, a través de los cuales las empresas pueden identificar sus productos y
servicios. Las marcas sonoras se caracterizan por estar integradas por un sonido o una
melodia, con la cual la gente asocia su producto y que es totalmente distinta con la que pueda
serusada porun competidor.

Las marcas sonoras deben ser representadas graficamente por intermedio de pentagrama,
sonograma, onomatopeya y acompanada de un archivo de sonido que soporte la grabacion
digital que es puesta a disposicion de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.
Ejemplo:

o}
o}

O O

o}
C

o}

Por la Funcion del Signo

Comerciales

Las marcas comerciales son las mas conocidas. Son aquellas que identifican o distinguen los
productos o servicios de un empresario en el mercado.

Colectivas

Las marcas colectivas son normalmente pretendidas por las corporaciones y asociaciones,
colectividades e instituciones, para identificar productos y servicios que tienen distinta
procedencia empresarial pero que poseen caracteristicas comunes, como su origen
geografico, el material, como el modo de fabricacién entre otros.

Los titulares del registro de las marcas colectivas (asociaciones, corporaciones vy
colectividades en general) son responsables de que los productos y servicios, prestados por
sus miembros, cumplan las normas establecidas en el reglamento que rige su uso, y asi,
garantizar las cualidades y caracteristicas de los mismos. Adicionalmente, tiene uso reservado
asusintegrantes y no es objeto de licencia a terceros.

El procedimiento de registro de las marcas colectivas, como se vera mas
adelante, es el mismo que el de una marca de producto o servicio, sin
embargo, tiene los siguientes requisitos formales especiales: Estatuto de

asociacion o colectividad, el listado de sus miembros, condiciones y forma
de uso.
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De Certificacion

La marca de certificacion es aquella identifica la calidad u otras caracteristicas de un producto o
servicio que han sido certificadas por aquella que identifica el titular de la marca.

Como el titular esta certificando determinadas caracteristicas debe tener la capacidad para
hacerlo debiendo ser una empresa o institucion de derecho privado o publico o un organismo
estatal, regional o internacional.

Por Uso y Difusion

Comiun

En cuanto a su difusién en principio todas las marcas son comunes, es decir, estan referidas a
un o unos productos o servicios clasificados de acuerdo con el nomenclador internacional y
tienen un conocimiento normal en el publico al que van dirigidas.

Sin embargo, hay marcas que por su difusiéon pueden alcanzar un mayor conocimiento entre el
publico consumidor, por lo cual es necesario hablar de marcas notorias.

Notoria

La marca notoria es aquella que es conocida por una
parte importante del publico consumidor de los
productos o servicios distinguidos con la misma, es
decir del sector pertinente.

El sector pertinente se asocia al ambito en el cual se
desenvuelve el producto o servicio que se distingue
con el signo marcario y del cual pueden hacer parte
una gran variedad de agentes, consumidores o
personas pertenecientes al mercado, quienes en
razén de la funcién o papel que cumplen dentro de
él, son los llamados a dar claridad sobre el
conocimiento que tienen de la marca notoria.

El conocimiento que los consumidores tienen de una
marca notoria es superior al que tienen de una
marca comun, pues la notoria ha tenido una intensa
difusion dentro del mercado, los consumidores la
recuerdan, la prefieren y la adquieren. Ese conoci-
miento puede estar referido a cualquier pais
miembro de la Comunidad Andina.
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La notoriedad es el grado de conocimiento que da campo a una proteccion especial, mas
amplia en cuanto al principio de especialidad, al alcance territorial de la marca y la proteccién
de su fuerza distintiva evitando la dilucion de la misma. En relacién con el principio de la
especialidad, la marca notoria tiene una proteccion mas amplia que la marca comun,
alcanzando productos no protegidos expresamente con la marca (rompimiento del principio de
especialidad). En cuanto al territorio, implica que la proteccién de la marca puede desbordar el
pais donde se haya protegido, con prerrogativas en terceros paises. Otro efecto, que puede
tener el reconocimiento de notoriedad tiene que ver con la comparacion de los signos en los
examenes de confundibilidad, pues el examen es mas severo para evitar que se diluya la
fuerza distintiva de la marca notoria.

Sector Pertinente

Se consideraran como sectores pertinentes de referencia
para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre
otros, los siguientes:

a] Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos

o servicios alos que se aplique.

b] Las personas que participan en los canales de distribucion o
comercializacion del tipo de productos o servicios a los que se
aplique; o

C) Los circulos empresariales que actdan en giros relativos al
tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los
que se aplique.

Las pruebas relevantes para probar la notoriedad son encuestas de mercado, publicidad,
certificaciones de auditoria o de revisor fiscal; que dejen ver volumenes de venta de los
productos o servicios e inversion en publicidad, registros de marcas en otros paises, etc.

Renombrada

La nocion de marca renombrada es derivada de la ampliacion del conocimiento de la marca
notoria. Asi, se ha entendido como marca renombrada aquél signo que, en razon de su elevada
dosis de prestigio en el mercado, mas amplio y renombrada, merece ser protegido mas alla del
principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que
pueda generar dilucién del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un
aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en
cuestion.

La marca renombrada es aquella que tiene un grado superior de conocimiento, mas alla del
sector pertinente y por eso su proteccion desborda la regla de la especialidad. Por el contrario,
la marca notoria solo es conocida por un grupo particular de consumidores y su proteccion en
cuanto al principio de la especialidad es mas amplio que el de las marcas comunes, pero no
absoluto.
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asos Previos a la Proteccion
de un Signo Distintivo

Escoger el Signo

Cuando se vaya a elegir la marca se debe tener en cuenta el alcance, es decir que
refleje los valores funcionales, expresivos y centrales de la empresa y su vision, que sea
absolutamente distintiva e identificable por parte del consumidor.

Para ello se debe saber que no todo signo (denominacion o grafico) puede ser distintivo,
y por lo tanto registrable, para lo cual es importante que el signo que se elija, reuna los
requisitos legales previstos y no esté incurso en alguna de las causales de
irregistrabilidad, como:

® Términos que consistan Unica y exclusivamente en el nombre genérico o técnico del
producto o del servicio, ni mucho menos aquel que haga relacion directa de una
caracteristica o cualidad que los identifica.

@ Signos que consistan exclusivamente o que se hubiesen convertido en una designacion
comun o usual del producto o servicio ya que no podran ser considerados como
distintivos.

( N\

Para saber si el signo que se pretende registrar puede ser
considerado genérico o descriptivo de los productos o servicios
se debe formular las siguientes preguntas:

a] ¢Qué es? Silarespuesta hace directa relacion al producto o
servicio, facilmente se determina que el signo es genérico.
b] ¢Comoes? Silarespuesta alapreguntaotorga alguna ca-

racteristica o cualidad del producto y servicio, el signo es
descriptivo.

. J

® Signos cuyo titular pueda de una u otra forma inducir al consumidor a error al elegir y/o
utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que
adquiere uno de ciertas caracteristicas o de determinada procedencia, cuando en
realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas y/o
requeridas.
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Las causales de irregistrabilidad se encuentran previstas en la

legislacion vigente en materia de Propiedad Industrial. En Colombia,
es la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones

Entre los signos que no son distintivos, también se encuentran aquellos que pueden inducir a
error 0 confusion al publico consumidor. En efecto, el signo, tiene que reunir suficientes
cualidades para que no pueda ser confundido con otro previamente registrado o solicitado.

Por ultimo, el signo solicitado debe estar conforme con la moralidad y el orden publico y nunca
infringir derecho de terceros relacionados con propiedad industrial o intelectual.

Identificar la Clasificacion Internacional

Es muy importante identificar, en relacion con los productos y/o servicios que se pretende
distinguir en el mercado, el nimero de la Clasificacion Internacional en que estan ubicados los
productos o servicios de su interés.

De manera que una vez verificada, como se indico anteriormente en la definicion de qué es una
clase, el producto o servicio debe indicarse enla solicitud con el numero de la clase en donde se
encuentre comprendido.

Realizar la Busqueda de Antecedentes y Parecidos
Fonéticos o Graficos del Signo

Si se quiere conocer la existencia de
expresiones registradas o solicitadas con
anterioridad, se puede solicitar la expedicién
del listado de las denominaciones que se
asemejan a la marca solicitada. Es importante
aclarar que este servicio no es de caracter
obligatorio ni es requisito para la solicitud de la
proteccion. Estos servicios se deben solicitar
por escrito y cancelar la tasa correspondiente.

Los antecedentes fonéticos mostraran no
solo los signos registrados bajo un término
especifico sino aquellos que tienen nombres
parecidos. Este informe no es vinculante para
la Administracion y ademas no presupone
la concesion o denegacién posterior de la
marca.
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De igual forma se tiene la opcién de solicitar una certificacion de marca, mediante la cual se
puede establecer sila denominacion de interés esta o no registrada.

Las certificaciones se deben solicitar por escrito debe ser radicado junto con el recibo de
pago de la tasa correspondiente, proporcionando los datos exactos sobre el signo que se
quiere conocer. Se puede buscar la informacién mediante datos como:

Signo

Nombre del solicitante,
Ndmero de la solicitud
Numero de prioridad y pais.

Diligenciar el Petitorio

Para la presentacién de la solicitud de registro, se debe presentar en el Formulario Unico de
Signos Distintivos (petitorio) que se adquiere de manera gratuita en las instalaciones del
Centro de Documentacion e Informacion, en la oficina de Atencién al Usuario de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en las intendencias regionales, asi como en la
pagina Web www.sic.gov.co . Se puede encontrar en mayor detalle un instructivo parallenarel
petitorio al final de esta cartilla.

CDénde debe Presentarse la Solicitud?

En materia de "Propiedad Industrial" y especificamente en lo relacionado con los signos
distintivos sujetos a registro, la entidad competente en Colombia para conocer el tramite es la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Una vez escogido el signo que identificara el origen empresarial de los productos o servicios,
se debe presentar o radicar la solicitud del registro ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, enla ciudad de Bogota.

En caso de querer registrar una marca para identificar productos y/o servicios de
distinta clase, deben hacerse tantas solicitudes como clases deseen ampararse.

Se recomienda restringir o limitar lo que mas se pueda la solicitud a los productos o
servicios que se pretenden distinguir, de manera que la solicitud se presente
solamente para los productos o servicios que realmente protegera en el mercado, con

lo cual se minimizara el riesgo de que se presenten oposiciones. Es decir, si se esta
interesado en distinguir un producto farmacéutico para la piel se debe indicarlo asi,
sin necesidad de acudir a indicar todo el titulo de la clase que contiene productos
como los de destruccion de animales daiinos que tienen una naturaleza y finalidad
bastante distante de la del producto que se pretende distinguir.
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Una vez presentada la solicitud se asigna la fecha de presentacién y un nimero de radicacion,
el cual servira para identificar la solicitud, siempre que se quiera obtener informacion del tramite
que cursa el documento ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

ElNumero de Radicacion Consiste en:

1. Los dltimos dos digitos del afo correspondiente a su admision.
2. Elntmero consecutivo de admision, con el cual ingresa el documento ala SIC.

1 2

44
SUPERINTENMDENEIA DE|INDUSTRIA Y COMERCIO
o

-00000-0000

TED
Fecha: Z004-01-01  15:14:27 Dep. 2010 SIGNOSDISTIN
Tra 1 MARCAS EVE: 1 REGDEPOSITO
Acl. 411 PRESENTACION Faolios: 30

Tener en cuenta que el namero de radicacion es importante cuando se quiera
obtener informacién del tramite que cursa el documento ante la Entidad.

La fecha de presentacion es muy importante, puesto que confiere prelacion en el tiempo
respecto de otras solicitudes y le otorga derecho de prioridad para solicitar la marca en otro
pais dentro de los seis (6) meses siguientes a esa fecha.

El derecho de prioridad esta establecido en la normatividad marcaria internacional, (el
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial) e implica la posibilidad de ir,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de presentacién de una solicitud de registro
de marca, radicada ante la oficina nacional competente de cualquier pais parte del Convenio de
la Unién de Paris, a otro pais también parte invocando esa solicitud, de manera que se entienda
presentada en el segundo pais en la fecha del primero.

Su solicitud es admitida a tramite y se le asigna fecha de presentacion del nimero de radicacion
solo siretine unos requisitos minimos establecidos en la norma vigente, a saber:

a] Laindicacion que se solicita el registro de una marca.

b] Los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que
permitan comunicarse con ella.

c] La marca cuyo registro se solicita, o una reproduccién de la marca tratandose de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o
tridimensionales con o sin color.

d] Laindicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se desea proteger la marca.

e] El comprobante de pago de las tasas establecidas.
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studio de la solicitud

La solicitud de registro marcario pasa por varias etapas: Examen de Forma, Publicacion,
Oposiciones, Examen de Fondo, Modificacion a la Solicitud.

Examen de Forma

Requerimiento Notificacion

Publicacion Contestacion

Abandono
Oposicion
Notificacion

Examen de Fondo

Decision
Modificacion a
la Solicitud
Notificacion

Recurso Reposicion
Recurso Apelacion
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Examen de Forma

El estudio de forma consiste en la revision de los requisitos y documentos que componen la
solicitud para efectos de que se pueda ordenar su publicacion.

La Divisiéon de Signos Distintivos realiza el estudio de forma de todas las solicitudes una vez
éstas han sido radicadas con los requisitos minimos. Si la solicitud no cumple con todos los
requisitos formales, incluida la falta de claridad y coherencia de la misma, se emitird un
requerimiento, para que, dentro de los sesenta (60) dias habiles siguientes a la fecha de
notificacion, mediante fijacion en lista se complete o aclare la solicitud o se subsane cualquier
inconsistencia oirregularidad.

El requerimiento sera notificado por medio de publicacion o fijacion en lista en un lugar visible
de las instalaciones de la entidad y estara igualmente disponible para su consulta en la pagina

Web:
www.sic.gov.co

La notificacion mediante fijacion en lista se
hara en un lugar visible al publico por un dia,
con los datos correspondientes al nimero del
expediente, nimero del acto administrativo,
identificacion de los intervinientes en el tramite
y sus apoderados si los hubiere y la fecha de
fijacion.

Si a la expiraciéon del término sefialado, no completa los requisitos indicados en el
requerimiento, la solicitud de registro se considerara abandonada y perdera prelacion.

El abandono de la solicitud, se declara mediante resoluciéon motivada contra la cual se puede
interponer los recursos de reposicion y apelacion (ver qué es un recurso en la secciéon
pertinente de esta guia), en los casos de no estar de acuerdo con la decision de la Entidad,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion ya sea personal y en el evento
que no se pueda notificar personalmente el acto sera notificado por listado.

Solo se tiene dos meses para dar respuesta al requerimiento de informacion. En
caso de prorroga esta debe solicitarse antes del vencimiento del término que se

desea prorrogar y se debe pagar la tasa legal respectiva.
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Publicacion

Cuando la solicitud cumple con todos los requisitos formales mencionados anteriormente, o
habiéndose dado respuesta efectiva al requerimiento, se publicara por una sola vez, en la
Gaceta de la Propiedad Industrial.

La Gaceta de la Propiedad Industria, es el medio oficial para dar a conocer las
solicitudes de registro de marca que se estan tramitando ante la Super-
intendencia de Industriay Comercio.

La Publicacion Contiene:

La denominacién del signo solicitado, fecha de solicitud, Nombre del titular,
domicilio, Tipo de signo, en caso de ser mixto copia del grafico del mismo, y la
cobertura de los productos o servicios solicitados.

Oposiciones

La oposicion es una etapa del procedimiento de registro, en la cual los terceros interesados,
con el fin de evitar el registro de marca, se pueden hacer parte mediante la presentacion de un
escrito fundamentado en una cualquiera de las causales de irregistrabilidad. Las oposiciones
deben ser presentadas dentro del término de treinta (30) dias habiles siguientes a la
Publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Requisitos

Para darle tramite a un escrito de oposicion hay
unos requisitos que deben cumplirse:

® Diligenciar el formulario de presentacion de
oposiciones, que facilita el tramite y contiene los
espacios necesarios para identificar el expediente
donde se quiere radicar la oposicién, asi como la
informacion del opositor y sus datos de contacto.

REQUISITOS

® El escrito debe radicarse en tiempo, esto es,
dentro de los treinta dias habiles siguientes a la
publicacion en la Gaceta.

® Pago de la tasa administrativa fijada para el
momento de la presentacion de la oposicion.

® El poder necesario para actuar con los requisitos
deleyy de serel caso el certificado de existenciay
representacion legal.
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En cuanto al poder y el certificado de existencia y representacion legal, es un requisito que de
no aportarse con el escrito de oposicion o de aportarse defectuosamente (en copia simple o sin
ellleno de los demas requisitos de ley) sera objeto de requerimiento con base en el articulo 12y
13 del cédigo contencioso administrativo y en caso de no darse respuesta satisfactoria o en
tiempo, se archivara la oposicién mediante oficio que se fijara en lista.

Se podra presentar oposicién actuando como agente oficioso, para lo que se proferira
requerimiento con base en el articulo 47 del codigo de procedimiento civil, con el fin de que se
pague una caucion que garantiza la presentacion del poder, el cual debe ser adjuntado dentro
de los dos meses siguientes. Si no se cumple con el requerimiento, se archivara la oposicion
mediante oficio que se fijara en lista.

Admisiony Traslado

Si la oposicion supera el estudio de forma y una vez vencido el término de prorroga, se expide
un oficio que admite la oposicidn y la traslada a quien solicita la marca.

Respuesta ala Oposicion

El solicitante del registro de marca tendra treinta (30) dias habiles, contados a partir del dia
siguiente habil a la fijacion en lista, para allegar su defensa, en la que hara valer sus
argumentaciones presentando las pruebas que estime convenientes. Sin embargo, el
solicitante del registro de la marca podra solicitar por una sola vez una prorroga de treinta (30)
dias habiles adicionales, pagando la tasa administrativa fijada y con el fin de allegar pruebas. El
término de prérroga se cuenta a partir del dia habil siguiente a aquel en que vencio el término
pararesponder.

Estudiode Fondo

Una vez publicada la solicitud, la Division de Signos Distintivos realizara el estudio de fondo o
de registrabilidad del signo solicitado independientemente que se hayan presentado
oposiciones.

La Division analiza el signo solicitado y puede tomar una de dos decisiones posibles, la
concesion o la negacién del registro. Es decir, considerar si es registrable, para lo cual se
otorgara un titulo o certificado de registro o en caso contrario considerar que el signo es
irregistrable por estar incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en la
normatividad, con fundamento en lo cual negara el registro. En ambos casos la decision sera
notificada personalmente y en caso tal que no sea posible realizarla por este medio, dicha
notificacion se efectuara por listado.

Sihay alguna inconformidad respecto de la decision se puede presentar dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la notificacion de la decision, el recurso de reposicién ante el mismo
funcionario que la profirio, es decir, el Jefe de Divisién de Signos Distintivos, y el recurso de
apelacion en subsidio o de forma directa ante el superior jerarquico es decir, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
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Modificacion a la Solicitud

La solicitud de registro de marca puede ser modificada en cualquier momento del tramite,
siempre y cuando solo verse sobre aspectos no sustanciales del signo, y no pueden implicar
una ampliacién de los productos o servicios sefialados inicialmente en el petitorio. Se tendran
como aspectos secundarios los siguientes:

® Limitacion de productos y servicios.

® Cambiode nombre deltitular de la solicitud.
® Cambiode domicilio.

® Traspasodelasolicitud.

Cualquier cambio respecto del signo se entiende como cambio
sustancial y no puede ser aceptado, por ejemplo, el cambio de etiquetas,

el cambio de cualquier letra, o de cualquier otro elemento del signo una
vez presentada la solicitud no podra ser aceptado.

Las modificaciones pueden presentarse en cualquier momento antes de finalizado el tramite
(incluida la decisién que deje en firme la decisién) y para su presentacion formal se utiliza el
formato destinado paratal fin y se paga la respectiva tasa administrativa.

roteccion, Duracion y
Renovacion del Registro

Proteccion del Registro

Los derechos sobre el registro tienen una proteccioén referida al territorio colombiano, lo que
quiere decir que el registro carece de proteccién en el exterior.

Duracion del Registro

El registro otorgado tiene una duracion de diez (10) afios, contados desde la fecha de su
concesion. La marca podra ser renovada indefinidamente por periodos sucesivos de diez
(10) afios, contados desde la fecha del vencimiento precedente.
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Fecha de Concesion Fecha de Vencimiento

Duracion
10 Aiios

6 Meses 6 Meses 10 Aios

Solicitud y Pago
Renovacioén

La solicitud de renovacion debera solicitarse para el registro concreto dentro de un plazo de
seis (6) meses anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracia de seis (6) meses
posteriores a esta fecha. Si se opta por el ultimo plazo debe pagarse un recargo adicional a la
tasa de renovacion. Durante el periodo de gracia el registro mantiene su vigencia si es
renovado con posterioridad.

En caso de no solicitarse la renovacion del registro, el derecho se extinguira ya que se
entendera caducado de pleno derecho, es decir, con la pérdida de vigencia morira la marca por
caducidad que no requiere declaracion por parte de la oficina.

Procedimiento de Renovacion del Registro

El titular del registro marcario debe presentar, directamente o a través de apoderado, el
formulario respectivo y acreditar el pago de la tasa administrativa. Recibidos los documentos, la
Divisién de Signos Distintivos, analizara si cumple los requisitos de forma y término o si por el
contrario se encuentra incompleta la solicitud.

Si se encuentran todos los requisitos cumplidos se concedera la renovacion del registro por el

término de diez (10) afios, mediante su inscripcion en el Registro de la Propiedad Industrial, que
se entendera notificada el dia de la anotacién y se comunica mediante listado informativo.

La renovacion se hace mediante inscripcion y no sera objeto de publicacion, se

comunica mediante listado informativo de anotaciones en el registro.
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En el evento que la solicitud de renovacién no retina o anexe los requisitos de forma la
Division de Signos Distintivos requerira al titular del registro, para que en el término de dos (2)
meses a partir de su notificacién aclare, complemente o modifique la solicitud.

El requerimiento es notificado mediante fijacion en lista en cartelera de la entidad y estara
igualmente disponible para su consulta en la pagina Web oficial de la Superintendencia de
Industriay Comercio.

® |a notificacién mediante fijacion en lista se hara
en un lugar visible al publico por un dia con los datos
correspondientes al numero del expediente,
numero del acto administrativo, identificacion de los
intervinientes en el tramite y sus apoderados, si los

hubiere y la fecha de fijacion.

® Solo se cuenta con dos (2) meses para dar
respuesta idonea al requerimiento de informacion.

Si a la expiracion del término para dar res-
puesta al requerimiento (2 meses), no se
aclara, complementa, o se modifica la solicitud
segun lo indicado en el requerimiento, la
solicitud de renovacion se denegara y se
ordenara el archivo de la solicitud. Tal decision
sera notificada personalmente y, en caso tal
que sea imposible realizarse, se efectuara la
notificacion por listado.

Si el interesado no se encuentra conforme con
la decision puede presentar dentro de los cinco
(5) dias habiles siguientes a la notificaciéon de
la decision, el recurso de reposicion ante el
mismo funcionario que la profirié, es decir el
Jefe de Divisiéon de Signos Distintivos, y el
recurso de apelaciéon en subsidio o de forma
directa ante el superior jerarquico, es decir el
Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial.
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erechos Otorgados
con el Registro

Derecho al Uso

Una vez concedido el registro y expedido
el certificado que convierte al solicitante
como unico y legitimo titular de la marca,
se puede empezar a ejercer los derechos
incorporados en el titulo, que es la resolu-
cién de concesion.

En efecto, el registro legitima para usar la marca segun lo establecido en el acto administrativo
de concesion, de acuerdo con su tenor literal, sin que sea admisible la variacién de los
elementos gréaficos o denominativos o la inclusion de nuevos, de forma tal que alteren su
distintividad. Asi mismo, faculta para introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar,
almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con la marca en
elmercado.

La marca debe usarse tal y como fue registrada (De acuerdo con su tenor literal). Los
cambios en elementos denominativos o graficos implican la necesidad de un nuevo
registro.

Derecho al Uso Indirecto de la Marca

El legitimo titular de una marca que tiene derecho al uso exclusivo de la misma, también podra
celebrar contratos en los que autoriza a un tercero (persona natural o juridica) a utilizar la marca
como si fuera el titular, dicha disposicion al uso, se conoce y realiza en virtud del contrato de
licencias de uso.

DEFINICION

El contrato de licencia de marca puede definirse como el acuerdo por virtud del cual una

persona natural o juridica, llamada licenciante, se obliga para con otra, denominada
licenciatario, a concederle el uso de la marca, reteniendo la propiedad, a cambio del
pago de una remuneracion (regalia) por parte de este ultimo.
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Dentro de las modalidades del contrato de licencia de marca, se encuentran:

Licencia Nlo Exclusiva

El titular del signo conserva el derecho de conceder, acorde con lo cual, como titular de una
marca se podria simultaneamente, otorgar autorizaciones para el uso de la misma a diferentes
personas, dentro del contexto de diferentes contratos.

Licencia de Exclusividad

Ellicenciante (titular) renuncia a su derecho de conceder otras licencias sobre el mismo signo y
otorga la autorizacién de uso a un solo licenciatario.

Lalicencia de uso no es una transferencia del titulo de propiedad. El licenciatario no obtiene
ningun derecho de propiedad sobre el registro marcario. El titulo de propiedad de los registros
permanecera siempre en cabeza del titular, por lo que, entre las limitaciones de una licencia
estan: la imposibilidad de vender, alterar, modificar, sub-licenciar, copiar, o utilizar los registros
marcarios de cualquier manera con excepcion de lo que ha sido autorizado especificamente
por el titular.

Ahorabien, todo contrato que contenga una clausula de licencia de marca debe ser inscrito

ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que surta efectos frente a terceros
(oponibilidad frente a terceros).

Bases y Condiciones Esenciales de los Contratos de Licencia
de Uso

En la elaboracién de un buen contrato de licencia de uso se deben prevenir ciertas
circunstancias que eviten posibles conflictos a futuro, siendo algunas de ellas:

® \Verificar que las clausulas estipuladas en el contrato no contravengan en
ningun aspecto algun ordenamiento legal.

® Dejar perfectamente establecido "a quien pertenece que"y "que es lo que
se le permite a la otra parte”.

® \Vigenciadel contrato.
® Precioyformade pago.

® Confidencialidad. Es comun que en este tipo de contratos, se estipule que
el usuario deba certificar por escrito.
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Derecho de Disposicion

El titular del registro tiene el derecho de vender, transferir o ceder todas las prerrogativas
derivadas por ser titular de un registro marcario a un tercero. Este tipo de trasferencias se
hacen en virtud de un contrato suscrito entre las partes. Por lo tanto el objeto de este tipo de
contratos es la enajenacion de la titularidad del registro marcario y su correspondiente facultad
de uso o explotacion, recibiendo a cambio determinada remuneracion. EIl derecho sobre la
marca registrada o en tramite de registro puede ser transferido mediante un contrato o derivado
de la decisién en un proceso de sucesion.

Cuando el derecho de disposicion se efectla a través de un contrato, existen dos momentos en
su celebracion que deben ser considerados para determinar sus formalidades. El primer
momento, en el que existira el contrato en si, produciendo efectos entre las partes, y, un
segundo momento, en que se debe inscribir el contrato ante la Superintendencia de Industria
y Comercio, requisito indispensable para que surta efectos frente a terceros.

Restricciones a la Cesidn o Transferencia. El ejercicio de este derecho no es absoluto, ya que
se encuentra limitado por el bienestar general. La Division de Signos Distintivos, precisamente
en proteccion del consumidor, puede negar la inscripcién de la transferencia, si se considera
que con la misma se podria generar riesgo de confusion en el mercado.

Derecho a Prohibir (Faceta Negativa). El Derecho a Prohibir, indica que el titular del registro se
encuentra facultado para impedir que terceros usen la marca en ejercicio de las acciones
legales pertinentes.

En términos generales el titular del registro puede impedir que terceros ejecuten o realicen los
actos de reproduccion, copia o transliteracion del signo registrado o en general, los siguientes
actos:

a) Aplicar el signo distintivo idéntico o semejante a productos o servicios para los cuales fue
registrada la marca o sobre productos, envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de esos productos relacionados con los servicios para los cuales se
registré la marca.

b] Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla aplicado o
colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal precedente.

€) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales analogos, que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales.

d) Usaren el comercio un signo idéntico o similar (riesgo de confusion).

€) Usaren el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoria.

f] Usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoria, cuando ello causase
dilucion de la fuerza distintiva o del valor del signo. (Introducir en el comercio, importar,

exportar, almacenar o transportar y emplear en publicidad, publicaciones o documentos
comerciales).
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Sin embargo, el simple uso por parte del tercero del signo idéntico o igual al registrado no es la
unica condicién para dar origen al ejercicio del derecho de prohibir. Asi, el titular de un registro,
no puede prohibir que:

a] Un tercero utilice la marca, sin la autorizacion del titular, mientras se haga de buena
fe, no constituya uso a titulo de marca, no induzca a confusion.

b) Utilizacién de nombre propio.

c) Seincluye también el caso de su domicilio 0 seudénimo.
d) Utilizacién de nombres geograficos.

€) Utilizacion de indicaciones genéricas o descriptivas.

f) Impedir que los titulares restrinjan indicaciones relativas a especie, calidad,
cantidad destino, valor.

g] Lugar de origen o época de produccién de productos.
h] Utilizacion para anunciar productos legitimamente marcados.

i) Publicidad comparativa, ofrecimiento en venta o indicacién de existencia o
disponibilidad.

j) Utilizacion paraindicar la existencia de accesorios o piezas de recambio.

k] Necesidad de informar al consumidor sobre el destino especifico de los productos.

Acciones para Defender Derechos

La ley ha previsto algunas acciones que se puede ejercer como legitimo titular de la marca, en
el evento de que un tercero no autorizado utilice la marca en el mercado y que el derecho se vea
afectado, existen las siguientes acciones:

Oposiciones al Registro de Marcas de Terceros

La oposicion es un derecho que puede ejercerse por cualquier persona que se sienta afectada,
bien sea en relacién con el interés general o con un derecho particular previo. Asi, el legitimo
interés para actuar depende de la causal de irregistrabilidad que se invoque. Si se trata de
causales de irregistrabilidad de caracter absoluto, podra presentar oposicion cualquier
persona fundamentada en la proteccion del interés general.
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Por el contrario, si se trata de causales de irregistrabilidad de caracter relativo, el legitimo
interés lo tendra el titular del derecho afectado, es decir, quien sea solicitante de una marca o
lema, o quien haya logrado el registro, el que haya usado con anterioridad un nombre o ensefia
comercial, eltitular de la marca notoria, el titular de un derecho de autor, quien crea que puede
afectar sunombre y las comunidades indigenas, entre otros.

La oposicién se fundamentara de acuerdo a la causal de irregistrabilidad alegada. En algunos
casos bastara mencionar el derecho afectado y en otros casos mas complejos, como
competencia desleal, notoriedad o nombre y ensefia comercial, la argumentacion debe ser
mas completa, al igual que es indispensable el aporte de pruebas. Para esos efectos, el
opositor podra solicitar por una sola vez una prérroga de treinta dias habiles adicionales, con el
fin de allegar pruebas que acrediten sus derechos afectados o la ocurrencia de hechos del
mercado.

El procedimiento de oposicién se seguira en los términos previamente indicados en esta guia.

Cancelacion del Registro

La accion de cancelacion permite la extincion del derecho de propiedad industrial, a solicitud de
cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al
menos uno de los paises miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

La accion de cancelacion puede ser planeada como mecanismo de defensa pero, en estricto
sentido, es una forma de extinguir el derecho incluido en el registro marcario, por lo cual se vera
en mayor detalle en el aparte de terminacién del derecho.

Medidas en Frontera

En términos generales consiste en la suspension de una operacion aduanera, la cual es
solicitada por el titular del registro marcario, fundamentado en la existencia de motivos para
suponer que se va ha realizar importacion o exportacion de productos que infringen el derecho
al registro marcario. Es un medida provisional mientras se define si hay o no infracciones a
derechos sobre Propiedad Industrial.

Esta suspension se solicita ante la entidad aduanera correspondiente, a la cual se debera
suministrar toda la informacién necesaria, detallada y precisa de los productos objeto de la
infraccién para que puedan ser reconocidos. Si se solicita la toma de medidas en frontera se
debe prestar medidas cautelares para efectos de asegurar futuros perjuicios.

Cumplidas las condiciones y garantias aplicables, la entidad aduanera ordenara o denegara la
suspension de la operacion aduanera y la notificara al solicitante. En caso que se ordene la
suspension, la notificacion incluira el nombre y direccion del consignador, importador,
exportador y del consignatario de las mercancias, asi como la cantidad de las mercancias
objeto de la suspension. Asi mismo, notificara la suspension al importador o exportador de los
productos.
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Acciones Jurisdiccionales

El titular del registro puede entablar accion contra quien infrinja su derecho o contra quien
ejecute actos que manifiesten inminencia de infraccion.

La jurisdiccion y competencia les corresponde a los jueces civiles del circuito del domicilio del
demandado mediante un proceso ordinario.

Con esta accion se puede obtener:

® Cesedeactosdeinfractores.
® Indemnizacién de dafios y perjuicios.

® Retirodel comercio de los productos infractores (envases,
etiquetas, publicidad, materiales y medios usados para la infraccion).

® Prohibicién deimportacion o exportacion de tales productos,
materiales o medios,

® Adopciénde medidas para evitar la repeticion de la conducta que esté
infringiendo el derecho del titular del signo marcario.

Como la usurpacion de marcas esta expresamente tipificada, es posible acudir a la justicia
penal, con el fin de obtener la tutela y proteccion de los derechos que surgen con el registro de
la marca.

Terminacionde los Derechos

El registro de marca puede desaparecer de la vida
juridica por decision expresa de su titular, cuando
media la renuncia al derecho o por su inaccion al
abstenerse de solicitar la renovacion del registro,
con lo cual opera la caducidad de pleno derecho, en
los términos que se indicaron previamente, o por
pérdida del derecho en caso de que el acto
administrativo sea anulado por el Consejo de
Estado o cuando por determinadas circunstancias
se cancela el registro marcario.
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Accion de Cancelacion

La cancelacién administrativa es una accién que se adelanta con el fin de extinguir un registro
de marca. Hay cuatro tipos de accién de cancelacion:

Pornouso

Por notoriedad

Por vulgarizacion

De autorizacion de uso de denominacion de origen

Cancelacion por No Uso

La cancelacién por no uso es una medida
administrativa mediante la cual desaparece el
registro marcario de la vida juridica cuando la
marca no esta siendo usada en el mercado de
manera seria, real y efectiva.

Se puede hablar de uso de una marca cuando los
productos o servicios que identifica son puestos
en el comercio o estan disponibles en el mercado,
en la cantidad y del modo que corresponde, de
acuerdo a la naturaleza del producto o servicio. El
uso puede ser ejecutado directamente por el
titular de la marca, por su licenciatario o por
cualquier persona autorizada, sin que sea
necesaria la prueba formal de la autorizacién. El
uso relevante es aquel que se haya efectuado en
uno o cualquiera de los paises de la Comunidad
Andina de Naciones.

Pruebas de Uso del Signo Marcario

La carga probatoria en la accién de cancelacién por no uso recae en el titular del registro, quien
debera probar la venta del producto o servicio o su disponibilidad en el mercado. El volumen de
las ventas debe estar acorde con la naturaleza del producto o servicio, con el mercado
correspondiente, con la capacidad econdmica del titular, etc. El uso debe corresponder a uno o
varios de los productos que fueron cobijados por el registro, so pena de cancelacion parcial,
esto es, delimitar el alcance del registro sélo a aquellos productos usados o los que sean
conexos competitivamente. Las pruebas relevantes para probar el uso de una marca son las
que permitan apreciar la regularidad y la cantidad en la comercializacion del producto o servicio
tales como, documentos contables o certificaciones de auditoria y facturas. Hay otras pruebas,
como publicidad, presentacion del producto, catalogos, etc., que son indicios de la explotacion
comercial, aunque no son esenciales y demostrativas del uso de la marca.
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El uso debe probarse durante los tres afios anteriores a la presentacion de la accién de
cancelacion, no obstante, el término a probar puede ser menor, si el uso es acorde a la
naturaleza del producto o servicio.

La accion de cancelacion por no uso puede usarse con dos finalidades:

® Mecanismode defensa.
® Paralograrel derecho preferente al registro.

Adicional alo anterior, la cancelacion del registro de una marca tiene un efecto en el Registro de
la Propiedad industrial, en cuanto lo depura, al eliminar las marcas que estan registradas y que
no son usadas en el mercado.

La cancelacion por no uso como mecanismo de defensa, se invoca en la respuesta a una
oposicion, caso en el cual, se suspende el tramite de registro hasta tanto se decida la accion de
cancelacion por no uso. El otro evento, es cuando la marca se ha negado de oficio por una
registrada con anterioridad y el interesado presenta la accion de cancelacién por no uso,
anunciandola en los recursos, en donde también se suspende el registro hasta que se decida la
accion de cancelacion.

Derecho Preferente

En cuanto al derecho preferente se origina cuando se logra cancelar una marca y se ejerce
para obtener una marca idéntica a la cancelada (signos y productos o servicios), para lo cual se
debera presentar una solicitud de registro de marca que invoque el derecho preferente. El
término para ejercer el derecho preferentes es desde cuando se presentd la accion hasta
dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucién que canceld la marca
quede en firme. Una solicitud con derecho preferente tiene un efecto especial, ya que no le
podra ser oponible una solicitud previa, pues la preferencia que se obtuvo por cancelar la
marca le da mejores derechos sobre esa expresion y las semejantes. Sin embargo, los
derechos adquiridos si pueden ser oponibles a una solicitud con derecho preferente.

Requisitos

Para darle tramite a una accién de cancelacion por no uso hay unos requisitos que deben
cumplirse:

® Diligenciar el formulario de presentacién de cancelaciones, que facilita el
tramite y contiene los espacios necesarios para identificar el expediente
donde reposa el registro que se quiere cancelar, asi como la informacién del
accionante y sus datos de contacto.

® Pagode latasa administrativa fijada para el momento de la presentacion de la
cancelacion.

® Laaccion debe radicarse una vez han pasado tres afios contados a partir de la
notificacion de la resolucién que haya concedido la marca.

® El poder necesario para actuar con los requisitos de ley y de ser el caso el
certificado de existencia y representacion legal.
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En cuanto al poder y el certificado de existencia y representacion legal, es un requisito que de
no aportarse con el escrito de cancelacion o de aportarse defectuosamente (en copia simple o
sin el lleno de los demas requisitos de ley) sera objeto de requerimiento con base en el articulo
12 y 13 del cddigo contencioso administrativo y en caso de no darse respuesta satisfactoria o
en tiempo, se archivara la cancelacion mediante oficio que se fijara en lista.

Se podra presentar cancelacion actuando como agente oficioso, para lo que se proferira
requerimiento con base en el articulo 47 del codigo de procedimiento civil, con el fin de que se
pague una caucién que garantiza la presentacion del poder, el cual debe ser adjuntado dentro
de los dos meses siguientes. Sino se cumple con el requerimiento, se archivara la cancelacion
mediante oficio que se fijara en lista.

Procedimiento

Una vez presentada la accion con los requisitos antes
descritos el procedimiento se desarrolla en las
siguientes etapas:

a) Admisiény Traslado:

Si la accion de cancelacion supera el estudio de
forma se expide un oficio que la admite y traslada
al titular del registro, con los datos sobre quien
presento la accién, los datos del registro que se
pretende cancelar, las partes a notificar y el
tiempo que tiene la parte para responder. La
notificacion se hara personalmente al titular de la
marca y por fijacion en lista a quien presento la
accion de cancelacion. Si no se encuentra
direccion del titular del registro, se ordenara la
publicacion del oficio en un diario de amplia
circulacion, a costa del accionante y el término
para contestar correra al dia siguiente habil de
efectuadala misma.

b) Respuesta:
El titular podra presentar alegatos y las pruebas que estime convenientes, dentro de los
sesenta (60) dias habiles siguientes a la fecha en que se notifico.

c) Decision de Fondo:
Una vez vencidos los términos se expedira resolucion sobre si se cancela o no la marca. La
resolucion que se profiera sera susceptible de recurso de reposicion ante el Jefe de la
Division de Signos Distintivos y de apelaciéon ante el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial.
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Cancelacion por Notoriedad

La accion de cancelacion por notoriedad busca eliminar un registro de marca que se haya
solicitado y concedido a pesar de la notoriedad de otra marca al tiempo de esa solicitud. Se
inicia por quien detenta los derechos sobre la marca cuyo conocimiento alcanza el caracter de
notorio. La carga probatoria la tiene quien presenta la accion, quien debera probar la
notoriedad tanto al momento de la solicitud del registro cuya cancelacion se pretende, como al
momento en que se interpuso la accién de cancelacion del registro por notoriedad,
acreditandose con esta ultima prueba el interés actual en la cancelacion del registro (debe
interpretarse que este requisito es aplicable, especialmente, en los casos en que entre ambos
momentos el tiempo transcurrido sea de consideracion). Debe haber identidad o semejanza,
entre la marca cuya notoriedad se alega y la registrada que se busca cancelar y es necesario
que se rompa el principio de la especialidad.

Recordemos que una marca notoria es aquella cuyo conocimiento por el sector
pertinente es superior al de la marca comun, por lo cual tiene una proteccion mas

amplia en cuanto a la ruptura del principio de especialidad y el alcance territorial.

Tramite

Para darle tramite a una acciéon de cancelacién se deben cumplir los mismos previamente
indicados en la accién de cancelaciéon por no uso, pero ademas debe radicarse con el acervo
probatorio necesario para el reconocimiento de la notoriedad que se alega como fundamento
de la accion. Asi mismo, el procedimiento de la accién de cancelacion por falta de uso es
aplicable a la accién de cancelacion por notoriedad.

Cancelacion por Vulgarizacion

La accién de cancelacion por vulgarizacion busca eliminar un registro de una marca o la
limitacion de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se
convierta en un signo comun o genérico para designar uno o varios de los productos o servicios
para los que estuviese registrada la marca.

Se inicia a solicitud de cualquier persona interesada o de oficio. La carga probatoria la tiene
quien presenta la accion, quien debera probar la vulgarizacion de la marca en el mercado, lo
que acontece cuando para el consumidor y para el mercado, ha perdido su caracter distintivo
como indicativa de un origen empresarial. Para esos efectos debe probarse que:

® Los competidores necesitan usar esa expresion al no existir otra palabra
equivalente para designar al producto o servicio.

® Elusogeneralizado de lamarca como signo comun o genérico.

® El desconocimiento o bajo reconocimiento por el publico de que la marca
tiene un origen empresarial.
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Tramite

Para darle tramite a una accién de cancelacién por vulgarizacion se deben cumplir los mismos
previamente indicados en la accién de cancelacion por no uso, pero ademas debe radicarse
con el acervo probatorio necesario que permita acreditar que efectivamente el signo se ha
vulgarizado. Asi mismo, el procedimiento de la acciéon de cancelaciéon por falta de uso es
aplicable ala accién de cancelacion por vulgarizacion.

Nulidad ante la Jurisdiccion Contencioso Administrativa

La nulidad de cualquier acto administrativo puede solicitarse ante el Consejo de Estado con el
objetivo de que se anuley, en consecuencia, deje de producir sus efectos.

Esta accién sdlo puede ser ejercida por quien
demuestre un interés especifico, es decir, el
afectado por el acto. Para su ejercicio se
requiere el agotamiento previo de la via
gubernativa a través de los recursos proce-
dentes ante la misma administracion
(Decreto 2304 de 1989). Respecto a la
sentencia que se dicte en desarrollo de esta
accion, ella produce dos clases de efectos:
generales o erga omnes en cuanto a la
declaratoria de nulidad y relativos o inter-
partes en cuanto al restablecimiento de los
derechos violados, pues este solo beneficiay
obliga a las partes que intervinieron en el
proceso.

Renuncia a Derechos

El titular del registro de marca puede en cualquier momento renunciar a sus derechos sobre el
registro de marca, es decir que, mediante una manifestacion escrita, radicada ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, se puede de manera expresa, renunciar parcial o
totalmente a su derecho sobre la marca que ha sido concedida.

Tal solicitud puede ser presentada en cualquier momento de la vida de la marca ante la Divisiéon
de Signos Distintivos, y su estudio acarrea el pago de una tasa administrativa. La aceptacion
de renuncia por parte de la Division de Signos Distintivos se hace mediante acto administrativo
contra el cual caben los recursos de la via gubernativa. Tal aceptacion implica que el registro
marcario deja de tener cualquier efecto juridico y se extingue su vida como marca. El efecto de
una declaracion de renuncia, entonces, comienza en la fecha en que se acepta la renuncia
mediante acto administrativo proferido por la Division de Signos Distintivos.
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Queé es un Recurso de la
Via Gubernativa

Los recursos de la via gubernativa son la herramienta con la que cuentan los administrados
para impugnar (manifestarse en contra de) las decisiones que toman las entidades
gubernamentales. En este contexto, si el solicitante o cualquier persona, que sea parte dentro
del tramite relacionado con signos distintivos, no esta de acuerdo con la decision final de la
administracion puede solicitar que la misma se revise, a través de los recursos de reposicion y
en subsidio de apelacion.

Los recursos se deben interponer por escrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio
en un plazo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente al de notificacion de la
resolucion. El tramite es gratuito y los términos previstos no son susceptibles de prérroga
alguna.

El escrito de recurso debe presentarse en espafiol y debe contener los siguientes elementos:

a) Elnombrey direccion del recurrente.

b) Si el recurrente designa un representante, debe contener el nombre y
direccion del mismo.

c] Una declaracion en la que se identifique la resolucion impugnada vy el
alcance de la modificaciéon o anulacion que se solicite.

d) Firma del recurrente con presentacion personal ante notaria o autoridad
competente.

e) Si se actua por intermedio de apoderado este debe estar debidamente
constituido.

f) Sustentarse con expresion concreta de los motivos de inconformidad.

Dado que, en la practica, el procedimiento de recurso es un procedimiento escrito, los
fundamentos siempre deben exponerse integramente por escrito (no cabe ningun sustento
oral). Con los recursos pueden presentarse pruebas que sustenten los motivos del recurso es
decir, las alegaciones de hecho y de derecho por las cuales deberia modificarse la resolucion
impugnada.
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Instructivo Referente al Petitorio

PETITORIO

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS

@ SOLICITUD DE REGISTRO DE:
I:l Marcas de producto o servicio I:l Lemas comerciales
I:l Marca colectiva |:| Denominacién de origen
I:l Marca de certificacion |:| Autorizacion de uso de denominacion de origen
Nombre: n
@ IDENTIFICACION
Direccién:
ce. [ w~T [
Nacionalidad o Domicilio: CE. I:I Otro I:I
SOLICITANIE Lugar de Constitucion:
Cual
Teléfono: Fax: Numero
E -mail:
i IDENTIFICACION
@ Nombre:
REPRESENTANTE | D"e°¢0M oo % T %
C.E. Otro
O APODERADO Teléfono: Fax:
- Cual
E-mail: Ndmero____ TP:
Mixto
@ Denominacion del signo: I:I L
[] Nominativo

[ Figurativo
[ orfativo
[ sonoro

[_] Tridimencional

@ Reivindicacion de colores, sefialandolos en la etiqueta

Marca asociada (si es lema) Certificado No.:
Solicitud No.:
@ Enumeracion detallada de productos o servicios: Clase:

Comprobante de pago No. Fecha:
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Pais de origen N. Solicitud Fecha
®  PRIORIDAD: Os Owo
PRIORIDAD DE C]s [no Nombre de la exposicion | Lugar de celebracién | Fecha
EXPOSICIONES:
@ DERECHO PREFERENTE: s [no
® ANEXOS

[ Comprobante de pago de la tasa de presentacion de la solicitud.

[[] Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras en la publicacion.

] Comprobante de pago de la tasa por concepto reivindicacién de prioridad.

[ Poderes si fuere el caso (con presentacion personal).

] Documento que acredita la existencia y representacion legal cuando el solicitante sea
persona juridica (original o copia autenticada).

[ Artes finales 12 X 12 cm, 2 ejemplares.

[ Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad.

[ Traduccion simple de la primera solicitud si se reivindica prioridad.

[ Certificado de registro en el caso del articulo 6° quinquies del Convenio de Paris
(Reivindicacion prioridad).

[ Autorizaciones requeridas segun los articulos 135y 136 de la Decision 486.

[J Reglamento de uso, si es el caso (marcas de certificacion, colectivas y denominaciones de
origen).

[[] Designacion de zona geogréfica, si es el caso (denominaciones de origen).

[ Resefias de calidades, reputacion y caracteristicas de los productos, denominaciones de
origen).

[ Documento en el que se demuestre el legitimo interés, si es el caso (denominaciones de
origen).

[ Copia de estatutos del solicitante, si es el caso (marcas colectivas, de certificacion,
denominaciones de origen).

[ Lista de integrantes, si es el caso (marcas colectivas o de certificacién). Si es una marca
tridimensional.
Si es una marca tridimensional debe aportar etiqueta mostrando sus tres dimensiones o en
caso de preferirlo adicionar el envase de estudio.

[ si el poder ya obra en los archivos de la entidad; cite el nimero de expediente

® REPRODUCCION DEL SIGNO A REGISTRAR

- I

o /

NOMBRE: FIRMA:

C.C. T.P.

Instrucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina
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Descripcion de sus Unidades

® Se debe utilizar hojas complementarias en el caso que falte espacio en
algunrecuadrodel petitorio.

® | os espacios sombreados corresponden a los requisitos minimos que
deben cumplirse para obtener fecha de presentacion de la solicitud.

® Sialguna casilla del formulario o petitorio no es diligenciada, se debe
cruzar conunallinea oblicua.

Casilla No. 1. Solicitud de Registro. Esta casilla hace relacion a la solicitud de
informacién obligatoria para entender presentada la solicitud. Se debe sefialar con una X el
signo que va ser objeto de la solicitud, marcando la casilla correspondiente a Marca de
producto o servicio, Lema comercial, Marca colectiva, Marca de certificacion,
Denominacién de origen, Autorizacion de uso de denominacion de origen. Cada solicitud
solo puede versar sobre un signo. El solicitante no debe sefialar mas de una opcion.

Casilla No. 2. Solicitante. Informacién obligatoria para entender presentada la
solicitud. El solicitante, persona natural o juridica, que pretende el registro, debe indicar su
Nombre, Direccion, Nacionalidad o Domicilio y Lugar de Constitucion de la persona
juridica e informacién sugerida como Teléfono, Fax y E- mail. Otra informacion obligatoria es
la Identificacion del solicitante donde se debe marcar con una X el tipo de identificaciéon en la
casilla correspondiente C.C., NIT, C.E. u Otro (Cédula de Ciudadania, Numero de
Identificacion Tributaria, Cédula de Extranjeria), si se marca Otro se debe indicar Cual y por
ultimo el Numero de la identificacion.

Casilla No. 3. Representante o Apoderado. Si el solicitante es una persona juridica en
esta casilla se debe indicar el nombre completo del representante legal. Si el solicitante actiia a
través de apoderado se debe indicar el nombre completo del abogado que adelantara la
actuacion administrativa anexando el correspondiente poder debidamente otorgado. También
se debe indicar la Direccion de Notificacion, Teléfono, Fax y E-mail, ademas de la
Identificacion del Representante o Apoderado donde se debe marcar con una X el tipo de
identificacion en la casilla correspondiente C.C., NIT, C.E. u Otro (Cédula de Ciudadania,
Numero de Identificacion Tributaria, Cédula de Extranjeria), si se marca Otro se debe indicar
Cual y por ultimo el Numero de la identificacion. Si el solicitante es persona natural y actda
directamente, sin apoderado, no debe llenar esta informacion.

Casilla No. 4. Denominacion del Signo. Informacién obligatoria para entender
presentada la solicitud. En esta casilla se debe indicar el tipo de signo y su denominacion. Se
debe marcar con una X el tipo de signo de que se trate.

Tipo de Marca: Las marcas de productos o servicios, colectivas o de certificacién pueden,
entre otros, consistiren:
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® Palabras ocombinacion de palabras; (Nominativa).

® [magenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos,
monogramas, retratos, etiquetas, emblemas vy
escudos; (Figurativa).

® Sonidos (Sonora).

® Olores (Olfativa).

® | etrasy/ontmeros (Nominativa).

® Colordelimitado por una forma, o una combinacion de
colores (Figurativa).

® Forma de los productos, sus envases o envolturas
(Tridimensional).

® Cualquier combinacién de cualquiera de los

elementos indicados en los literales anteriores
(Mixta).

Denominacién del signo: Cuando las marcas son nominativas o mixtas debe hacerse
mencion a las palabras o combinacién de palabras a la letra, letras o nimeros que son parte del
elemento denominativo del signo. Cuando se trate de un signo mixto se debe indicar la
denominacion de la misma forma en que esta contenida en la etiqueta que se aporte; en todo
caso la Superintendencia tendra como denominacion la que este contenida en la etiqueta.

Una vez indicada la opcién del tipo de signo, cuando se haya indicado MIXTA, FIGURATIVA,
TRIDIMENSIONAL, OLFATIVA, SONORA debe adjuntarse dos reproducciones de la marca en
un arte de tamafio 12 X 12 cm. Se recomienda, para que la calidad de laimagen en el Sistema
de Propiedad Industrial sea 6ptima, realizar la reproduccion del signo en tinta negra con un
ancho de trazo de 0.5 mm., y del tamafio de las grafias, letras o simbolos de 2 cm de alto X 1.5
cmde ancho.

Cuando la solicitud verse sobre un lema comercial o denominacion de origen no sera posible
marcar opcion distinta de NOMINATIVO, pues, la naturaleza de estos signos derivada del
concepto establecido en los articulos 175 y 201 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina de Naciones implica que son denominaciones en exclusiva, por lo cual, no
sera admisible ningun otro elemento adicional. En este sentido, es excluyente la marcacion de
las casillas LEMA COMERCIAL o DENOMINACION DE ORIGEN con la marcacién del tipo de
marca MIXTA, FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL, OLFATIVA o SONORA; la Superintendencia
tendra por no marcadas estas casillas y por no presentadas artes finales como reproduccién de
estos signos.

Los lemas comerciales o las Denominaciones de Origen seran siempre
ingresados al sistema como NOMINATIVOS, en letra mayuscula, sin incluir

simbolos, caracteres especiales, graficas o colores.
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Casilla No. 5. Reivindicacion de colores, sefialandose en la etiqueta. Este
espacio Unicamente debe ser diligenciado en caso de querer reivindicar los colores que
comprende la marca MIXTA, FIGURATIVA o TRIDIMENSIONAL, de conformidad con la
reproduccion del signo (etiqueta o arte final) que se presente.

Para el adecuado manejo de la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial, que se
realiza en blanco y negro se recomienda ademas presentar laimagen en blanco y negro con el
sefalamiento de los colores que se reivindican sobre la etiqueta (sin sobrepasar el tamafio de
12 X 12 cm). En todo caso, no se tendra por reivindicados colores cuando el usuario asi no lo
sefiale debida y claramente en la casilla y la etiqueta. Para efectos del registro se entienden
reivindicados los colores como se han sefialado por el usuario en la solicitud (casilla y etiqueta).

La reivindicaciéon de colores, consiste en la reclamacion del solicitante de un
registro de marca sobre la disposicion y combinacion de colores delimitados por
una forma especifica. Tal reivindicacién implica que en el evento en que se

conceda el registro marcario, su titular tiene un derecho de exclusividad sobre tal
disposicion y combinacion, mas no sobre los colores en si.

Casilla Nlo. 6. Marca Asociada. Este espacio Ginicamente debe ser diligenciado en caso
de que la solicitud sea de registro de lema comercial. Debe indicarse la denominacién de la
marca a la que ira asociado, su clase, el nUmero de expediente en que se tramité el registroy el
certificado asignado al derecho si se trata de una marca registrada.

Casilla No. 7. Enumeracion Detallada de los Productos o Servicios. Informacion
obligatoria para entender presentada la solicitud. Se debe indicar expresamente los productos
0 servicios para los cuales se utilizara el signo solicitado teniendo en cuenta la clase a la que
corresponde de acuerdo con la Clasificacion Internacional de Niza. Dicha clasificacion es de
uso obligatorio. Para el efecto, ésta puede ser consultada en la Biblioteca de la SIC o en la
pagina Web de la Entidad.

Si se trata de productos o servicios de diferentes clases, deben presentarse tantas solicitudes
como clases sean y en cada una se debe enumerar aquellos productos o servicios contenidos
en ella. Si se trata de una solicitud de registro de un lema comercial, la lista de productos o
servicios debe seridéntica ala de la marca asociada.

Casilla No. 8. Comprobante de Pago. En esta casilla el solicitante debe referenciar el
numero y la fecha del recibo oficial de pago de la tasa establecida. EI comprobante debe
reposar como anexo. La Superintendencia vinculara este numero de comprobante al nimero
deradicacion que se le asigne ala solicitud y no podra ser usado para ningun otro tramite.

Casilla Nlo. 9. Prioridad. Este espacio Unicamente debe ser diligenciado en caso de que la
solicitud desee beneficiarse en una solicitud anterior realizada, dentro de los seis meses
anteriores, en otro pais (miembro de la Comunidad Andina de Naciones, del Convenio de Paris
o de la Organizacién Mundial del Comercio - OMC) para idéntica marca en cuanto al signoy a



Marcas

los productos o servicios. Las solicitudes solo podran reivindicar una sola prioridad. No podran
ser incluidos productos o servicios que no coincidan con los solicitados inicialmente en el otro
pais. La Superintendencia al realizar el estudio de forma excluira de oficio los productos o
servicios que no coincidan con los de la prioridad reivindicada y en caso de reivindicarse mas
de una prioridad se excluira la segunda.

De acuerdo con lo anterior debe marcarse con una X la casilla correspondiente. En caso de
marcar la casilla Sl, debe indicarse también el Pais de origen, el Numero de la solicitud y la
Fecha de presentacién de la misma. Como documento soporte de la prioridad que se reivindica
debe aportarse como anexo copia de la solicitud cuya prioridad se invoca, certificada por la
autoridad que la expidié y un certificado de la fecha de presentacion de esa solicitud expedida
por la misma autoridad. Para solicitudes en idioma distinto de espafiol se debera presentar la
respectiva traduccion de los documentos. En adicidn, debe aportarse el recibo de pago de la
tasa correspondiente por concepto de lainvocacion de prioridad.

Casilla No. 10. Prioridad de Exposiciones. Este espacio Unicamente debe ser
diligenciado en caso de que la solicitud desee ampararse en la presentacion previa, dentro de
los seis meses anteriores, en una exposicion reconocida oficialmente y realizada en cualquier
pais miembro de la Comunidad Andina de Naciones. De acuerdo con lo anterior debe marcarse
con una X la casilla correspondiente. Al marcar la casilla Sl, se debe indicar también el Nombre
de la exposicion, el Lugar de celebracion de la exposicion y la Fecha de presentacion de la
misma. Como documento soporte de la prioridad que se reivindica debe aportarse certificacion
expedida por la autoridad competente de la exposicion oficialmente reconocida, en la cual se
debe mencionar la fecha en que la marca se utilizé por primera vez con relacion a los productos
o servicios de que se trate. En adicién, debe aportarse el recibo de pago de la tasa
correspondiente por concepto de lainvocacion de la prioridad.

Casilla Nlo. 11. Derecho Preferente. Este espacio tinicamente debe ser diligenciado en
caso de que la solicitud se presente en virtud del derecho preferente en cabeza de la persona
que obtenga resolucién favorable acerca de la cancelacion por falta de uso de una marca
registrada. El derecho preferente puede ser ejercido desde que se presenta la accion de
cancelacion hasta dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha en que la resolucién en
que se ordena la cancelacion quede en firme. La marca debe consistir en una idéntica a la que
se canceld y debe cubrir los mismos productos o servicios o una cobertura menor. De acuerdo
conlo anterior debe marcarse con una X la casilla correspondiente.

Casilla No. 12. Anexos. Deben marcarse las casillas correspondientes a los documentos
que se estén aportando con la solicitud en el momento de la presentacion. El inico anexo
obligatorio para entender presentada la solicitud es el comprobante de pago de la tasa
de presentacion de la solicitud. Los demas documentos seran requeridos por la
administracion si se considerare necesario de acuerdo con la normatividad vigente al realizar el
estudio de forma.

Enrelacién con los anexos se debe tener en cuenta lo siguiente:
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Comprobante de pago de la tasa de presentacion de la solicitud. La tasa esta
unificada para todo el tramite de registro marcario y se entendera causada con la sola
presentacion de la solicitud con independencia de la decision.

Comprobante de pago de la tasa por concepto de excedente de palabras

en la publicacion (mayor a 150 palabras). Las solicitudes que contengan la
enunciacion de productos y/o servicios con un nimero de palabras mayor a 150 deberan
pagar por cada palabra adicional la tasa correspondiente establecida en la Resolucion que
esté vigente para el afio en que se presenta la solicitud. De no realizarse el pago completo
la Superintendencia al realizar el estudio de forma requerira al solicitante para el pago de la
tasa por palabras adicionales en nimero superior a 150 palabras.

Comprobante de pago de la tasa por concepto de reivindicacion de
prioridad. Las solicitudes que quieran beneficiarse de solicitud anterior o prioridad por
exposicion de acuerdo con las casillas novena y décima debera aportar el comprobante de
pago de la tasa por concepto de reivindicacion de prioridad establecido en la Resolucién
vigente para el afio en que se presenta la solicitud.

Poderes si fuere el caso (con presentacion personal) Poder Debidamente

Otorgado. El solicitante que esté actuando por intermedio de apoderado debera
presentar el poder debidamente otorgado a abogado titulado. El poder debidamente
otorgado debera ser presentado en original o copia auténtica de conformidad con lo
establecido en el articulo 253 y 254 del Codigo de Procedimiento Civil.

El poder se entendera debidamente otorgado cuando:

Poder especial. Debe otorgarse con diligencia de presentacion personal del otorgante
persona natural o representante legal de la persona juridica determinando claramente el
asunto indicando el signo, su tipo y los productos o servicios que se pretenden distinguir 6
la clase de la Clasificacion Internacional de Niza que amparara, segun lo establece el
articulo 65y 84 del Cédigo de Procedimiento civil.

Poder general. Debe otorgarse mediante escritura publica segun lo establece el articulo
65 del Codigo de Procedimiento civil.

Poder otorgado en el extranjero. De extenderse el poder en el exterior se podra otorgar
ante Consul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello. Si el otorgante
es una sociedad, el consul o autoridad puede hacer constar la existencia y representacion
legal de la misma en el documento de poder, segun lo establece el articulo 65 del Cédigo de
Procedimiento civil. El poder otorgado en el extranjero debe estar autenticado de
conformidad con lo establecido en el articulo 259 del Codigo de Procedimiento Civil.
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En caso de que el poder obre en original o copia auténtica en otro expediente de
registro de signos distintivos el solicitante podra indicar el numero de expediente

para que en el estudio de forma el examinador se remita al mismo.

Documento que acredita la existencia y

representacion legal. Cuando el solicitante es
persona juridica de derecho privado o publico debe
acreditar su existencia y representacion legal
aportando el respectivo certificado expedido por la
autoridad competente, no mayor a 90 dias. Tal
documento debe ser aportado en original o copia
auténtica de conformidad con lo establecido en el
articulo 253 y 254 del Cédigo de Procedimiento Civil. Si
el solicitante ya ha aportado el original o copia
autentica del documento donde se acredite la
existencia y representacion legal en otro expediente de
registro de signos distintivos puede indicar el nUumero
para que en el estudio de forma el examinador se
remita al mismo. Si la persona juridica es extranjera
puede omitirse el aporte de tal documento cuando la
autoridad ante quien se haya otorgado el poder haga
constar la existencia y representacion de la persona
juridica otorgante. Lo anterior no es aplicable para
documentos de poder otorgados en Colombia.

Artes finales 12 X 12 cm, 2 ejemplares. Cuando la marca sea MIXTA,
FIGURATIVA, TRIDIMENSIONAL 0 SONORA, deben adjuntarse dos reproducciones de la
marca en un arte de tamafo 12 X 12 cm. Se recomienda, para que la calidad de la imagen
en el Sistema de Propiedad Industrial sea 6ptima, realizar la reproduccion del signo en tinta
negra con un trazo de 0.5 mm., y del tamafio de las grafias, letras o simbolos de 2 cm de
alto X 1.5 cmde ancho.

En el en caso de querer reivindicar los colores que comprende la marca MIXTA,
FIGURATIVA o TRIDIMENSIONAL y para el adecuado manejo de la publicacion en la
Gaceta de la Propiedad Industrial, que se realiza en blanco y negro, se debe anexar el arte
final con el sefialamiento de los colores que se reivindican sobre la etiqueta (sin
sobrepasar el tamafiode 12 X 12 cm). En todo caso, no se tendra por reivindicados colores
cuando el usuario asi no lo sefiale debida y claramente en la casilla y la etiqueta. Para
efectos del registro se entienden reivindicados los colores como se han sefialado por el
usuario en la solicitud (casillay etiqueta).
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Copia de la primera solicitud si se reivindica prioridad. De acuerdo con los
articulos 9, 10 y 141 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de
Naciones debe aportarse:

Copia de la solicitud. cuya prioridad se invoca certificada por la autoridad que la expidio y
un certificado de la fecha de presentacion de esa solicitud expedida por la misma
autoridad.

Presentacion en Exposicion. Certificacion expedida por la autoridad competente de la
exposicion oficialmente reconocida, en la cual se debe mencionar la fecha en que la marca
se utilizé por primera vez con relacién a los productos o servicios de que se trate.

Traduccion simple de la primera solicitud si se reivindica prioridad. Si se
reivindica prioridad. En caso de que el documento de prioridad haya sido expedido en
idioma distinto de espafiol debe aportarse la traduccién a idioma espafol de la primera
solicitud.

Certificado de registro en el caso del articulo 6° quinquies del Convenio de
Paris (Reivindicacion prioridad) Solicitud de Registro anterior. El solicitante
que ampare su solicitud de registro de marca en el articulo 6° quinquies del Convenio de
Paris para que se estudie tal cual es el registro original en otro pais parte de este Acuerdo
debe aportar certificado de registro en el pais de origen, expedido por la autoridad
competente.

Autorizaciones requeridas segun los articulos 135 y 136 de la Decision

486 del 2000. Cuando para efectos de la estudio de registrabilidad de la marca que se
solicita se requiera una de las autorizaciones contenidas en los articulo 135 literal m) y 136
literales e), f) o g) de la Decision 486 debe marcarse esta casilla y adjuntar el documento
correspondiente.

Reglamento de Uso si es el caso (marcas de certificacion, colectivas y

denominaciones de origen). En caso de que se solicite una marca de certificacion
debe acompafarse la solicitud del reglamento de uso de la marca, el cual debe indicar los
productos o servicios que podran ser objeto de certificacion por su titular; definir las
caracteristicas garantizadas por la presencia de la marca; y describir la manera en que se
ejercera el control de tales caracteristicas antes y después de autorizarse el uso de la
marca.

Copia de estatutos del solicitante, si es el caso (marcas colectivas, de
certificacion, denominaciones de origen). En caso de que se solicite una marca
colectiva la solicitud debe acompafiarse en los términos del articulo 182 de la Decision 486
de la copia de los estatutos de la asociacién, organizacion o grupo de personas que solicite
el registro de la marca colectiva.
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Lista de integrantes, si es el caso (marcas colectivas o de certificacion).
En caso de que se solicite una marca colectiva la solicitud debe acompanarse en los
términos del articulo 182 de la Decisién 486 de la lista de integrantes de la asociacion,
organizacion o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva.

Si es una marca tridimensional se debe aportar etiqueta mostrando sus

tres dimensiones o en caso de preferirlo adicionar el envase de estudio. Si
es una marca tridimensional debe aportar etiqueta mostrando sus tres dimensiones o en
caso de preferirlo adicionar el envase de estudio. Las solicitudes de marca tridimensional
deben ir acompafiadas de las artes finales del signo donde se muestren las tres
dimensiones del mismo. La solicitud también se puede acompafiar del envase o empaque
del que componga la marca tridimensional.

Si el poder ya obra en los archivos de la entidad; citar el nimero de

expediente. Si el poder ya obra en los archivos de la entidad, citar el nimero de
expediente. En caso de que la solicitud se presente mediante apoderado facultado
mediante poder general o poder especial para varios asuntos puede hacerse referencia al
numero de expediente donde obre el poder en original o copia auténtica o al nimero de
radicacion del archivo general de poderes de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Casilla No. 13. Reproduccion del Signo a Registrar. Debe presentarse en 2
ejemplares, de un tamafio de 12x12 cm. cumpliendo con las condiciones explicadas en el
punto anterior, para ser reproducido por medio de un scanner o ser digitalizado para su
correspondiente publicacion.

Casilla No. 14. Firma. Si se actua directamente, la persona natural debera firmar el
petitorio 0 si se actia a través de apoderado debe hacerlo el apoderado o si se actua
directamente una persona juridica la firma debera ser la de su representante legal.

Importante:
Si no se es especialista en la materia se recomienda:

Consultar la normatividad relacionada con este tramite en la pagina Web de la Entidad o
en la Biblioteca de la SIC. Leer detenidamente los instructivos para el diligenciamiento

de los formularios.

Una vez radicada la solicitud se debe informar permanentemente sobre el estado del
tramite a través de la pagina Web, Call Center o directamente en Atencién al Usuario de
la SIC. Si es del caso, contestar dentro del término los requerimientos notificados segun
las disposiciones legales vigentes.
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Notificacion

La notificacion es el medio por el cual se busca poner en conocimiento del interesado las
decisiones que toma la Administracion, a fin de que interponga los recursos que contra ella
proceden o acate su cumplimiento. La finalidad de las notificaciones es dar cumplimiento al
principio de publicidad que debe preceder todas las actuaciones judiciales o administrativas, a
fin de que puedan ser controvertidas a través de los recursos establecidos por la ley, por
quienes resulten afectados con la decision. (Articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia).

ipos de Notificacion

1. Notificacion Personal

Las decisiones que pongan fin a una actuacién administrativa y los de traslado de solicitudes de
cancelacion (aplica sélo para Signos Distintivos). Se notifica personalmente al interesado, a su
representante o apoderado o en linea, a través de Internet. Si no se pudiere hacer la
notificacion personal al cabo de cinco (5) dias habiles del envio de la citacién, se fijara un listado
en un lugar visible al publico por un término de diez (10) dias habiles. Las resoluciones asi
notificadas estaran disponibles en texto completo en la pagina Web de la Entidad, el dia
siguiente a aquel en que se entienda que se ha notificado a todos los interesados. (Art. 44
C.C.A, Capitulo V, Titulo I de la Circular Unica, Decision 486 de 2000).

2. Notificacion enLineaa Través de Internet

Equivale a la notificacion personal. El interesado debe manifestar expresamente su voluntad
de ser notificado en linea, anexando el documento contentivo de los “Términos y condiciones
de uso de medios electrénicos para las notificaciones en linea a través de Internet de los actos
proferidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio” debidamente diligenciado. La Entidad le asigna un nombre de usuario y dos
contrasefias cuyo uso sera privativo del usuario y de su responsabilidad exclusiva y podra
acceder al servicio de notificacion en linea 24 horas accediendo dentro de los cinco dias
siguientes al envio de la citacién. Para mayor informacion leer el Manual del Usuario,
disponible en la pagina web de la Entidad www.sic.gov.co (Capitulo V, Titulo I de la Circular
Unica, numeral 5.7 y Circular Externa 005 del 31 de julio de 2008, SIC).
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3. Notificacion por Listado

Sino se pudiere hacer la notificacion personal al cabo de cinco (5) dias del envio de la citacion,
se fijara un listado en un lugar visible al publico por un termino de diez (10) dias habiles,
elaborado a través de medios electronicos, con los datos correspondientes al numero del
expediente, el tipo de acto administrativo, el numero de acto administrativo, la indicacion de los
intervinientes en el trdmite y sus apoderados, si los hubiere, el sentido de la decisién y la
dependencia que la profiere. La fecha de notificacion se entiende la fecha en la que se desfija el
listado. Las resoluciones asi notificadas estaran disponibles en texto completo en la pagina
Web de la Entidad, el dia siguiente a aquel en que se entienda que se ha notificado a todos los
interesados. (Capitulo V, Titulo I de la Circular Unica).

4. Notificacion por Fijacion en Lista

La fijacion en lista se harda en un lugar visible al publico por un dia con los datos
correspondientes al nUmero del expediente, nimero del acto administrativo, identificacion de
los intervinientes en el tramite y sus apoderados si los hubiere y la fecha de fijacion. Se notifica
por lista a las siguientes actuaciones: a) Nuevas Creaciones: no patentabilidad en los términos
del articulo 45; los requerimientos y los traslados a los intervinientes. b) Signos Distintivos:
recursos de reposicion confirmando la decisiéon impugnada y concediendo el recurso de
apelacioén subsidiariamente interpuesto por el interesado; los requerimientos y los traslados a
los intervinientes. La fecha de notificacion se entiende la fecha en la que se fija por lista y no se
envia ningun tipo de comunicado a las partes. Las resoluciones asi notificadas estaran
disponibles en texto completo en la pagina Web de la Entidad, el dia siguiente a aquel en que se
entienda que se ha notificado a todos los interesados. (Capitulo V, Titulo | de la Circular
Unica, Circular Externa 007 del 4 de octubre de 2007, SIC).

5. Notificacion por Listado Informativo de Afectaciones

La notificacion se hara mediante la publicacion del Listado Informativo de Afectaciones al
Registro Marcario los dias viernes de cada semana, en un lugar visible al publico. El Listado
Informativo de Afectaciones es elaborado a través de medios electronicos, con los datos
correspondientes al numero del expediente, el nimero de certificado, la indicacién de los
intervinientes en el tramite y sus apoderados, si los hubiere, la fecha de vigencia y todos los
datos corresponden a la situacién actual en la que se encuentre la marca luego de ser
atendidas las afectaciones a que tienen lugar la misma. Ellistado informativo estara disponible
en texto completo en la pagina Web de la Entidad.

www.sic.gov.co
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Requerimiento

X

fijacion en lista

. Se Envia Tipo de Fecha de
Actuacion ) _p_ i i .
Comunicado Notificacion Notificacion
Si No
Oficio de Notificacion por Fecha de la

fijacion por lista

Oficio que admite
oposicioén y la traslada,
oficio de archivo de
oposicion u oficio de
inadmisién de oposicion

Notificacion por
fijacion en lista

Fecha de la
fijacion por lista
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Recursos de reposicion
confirmando la decision
impugnada y
concediendo el recurso
de apelacién

Notificaciéon por
fijacion en lista

Fecha de la
fijacion por lista

Inscripciones de

Notificacion por listado

Fecha de publicacion

lema, ensefia o0 nombre
comercial

o en linea.

En el caso de no acudir a la
notificacion personal, dentro de
los 5 dias habiles después del
envio del aviso de notificacion,
se notificara por listado.

afectaciones X informativo de afectaciones del listado
al registro marcario informativo
Concesion de marca, Notificacion personal Fecha de la

notificacion personal
o fecha en la que se
desfijo el listado

Negacion de marca,
lema, ensefia o nombre
comercial

Notificacion personal

o en linea.

En el caso de no acudir a la
notificacion personal, dentro de
los 5 dias habiles después del
envio del aviso de notificacion,
se notificara por listado.

Fecha de la
notificacion personal
o fecha en la que se
desfijo el listado

Desisitimiento

Notificacion personal

o en linea. En el caso de no
acudir a la notificacién personal,
dentro de los 5 dias habiles
después del envio del aviso de
notificacion, se notificara

por listado.

Fecha de la
notificacion personal
o fecha en la que se
desfijo el listado
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Signos Distintivos

” Se Envia Tipo de Fecha de
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Comunicado Notificacion Notificacion
Si No
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o en linea.

En el caso de no acudir a la
notificacion personal, dentro de
los 5 dias habiles después del
envio del aviso de notificacion,
se notificara por listado.

notificacion personal
o fecha en la que se
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Notificacion personal

o en linea. En el caso de no
acudir a la notificacion personal,
dentro de los 5 dias habiles
después del envio del aviso de
notificacion, se notificara

por listado.

Fecha de la
notificacion personal
o fecha en la que se
desfijo el listado
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Abandono

Ante un requerimiento de la administracién si al momento de la expiraciéon del término sefalado
no se completa los requisitos indicados en el requerimiento, la solicitud de registro se
considerara abandonaday se perdera prelacion.

Antecedentes Marcarios

Listado emitido por la SIC a solicitud voluntaria del solicitante, pagando una tasa
administrativa, que contiene los signos registrados o en tramite que se encuentran en el
Sistema de Propiedad Industrial y que responden a unos parametros de similitud con el signo
que se pretende registrar. Puede ser un listado de antecedentes marcarios fonéticos o
figurativos segun si el reporte es sobre la expresiéon o sobre la parte grafica del signo,
respectivamente. Este informe no es vinculante para la Administracion y ademas no presupone
la concesién o denegacion posterior de la marca.

Apoderado

Mandatario o representante comun. El solicitante o titular de un tramite de Propiedad Industrial
actua mediante un abogado debidamente inscrito en Colombia que lo representa de manera
general o especial en su tramite o tramites de propiedad industrial. Para que el apoderado
pueda actuar ante la administracion debe haber sido designado mediante poder debidamente
otorgado.

ArteFinal

Representacion grafica del signo distintivo que se pretende registrar, que debera contener los
elementos denominativos, graficos o de color de los que se componga, tal y como se usara el
signo en el mercado.

G

Cancelacion por Falta de Uso

Extincion del derecho de marca mediante acto administrativo, a solicitud de cualquier persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se ha utilizado en al menos uno de los
paises miembros de la comunidad andina de naciones, durante el término de tres afios
anteriores ala solicitud.

Caducidad

Forma de terminacion del derecho mediante la cual la inaccion del titular en un plazo produce la
pérdida del derecho. La falta de renovacion por parte del titular de una marca durante el plazo
previsto en la norma vigente ocasiona la caducidad de la marca.



Certificacion (Marcade)
La marca de certificacion es aquella que identifica la calidad u otras caracteristicas de un
producto o servicio que han sido certificadas por el titular de la marca.

Certificacion de Marca

Es un documento por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio certifica el
estado de un tramite o el registro o no registro de una marca. Esto se hace a partir de un nimero
de solicitud, Signo, nombre del solicitante, nimero de prioridad y pais, vigencias, etc. Las
certificaciones se deben solicitar por escrito debe ser radicado junto con el recibo de pago de la
tasa correspondiente, proporcionando los datos exactos sobre el signo que se quiere conocer.

Certificado de Marca

Es un documento por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio asigna un
numero de registro consecutivo para cada marca que ha sido concedida y el acto administrativo
de concesion se encuentra ejecutoriado.

Clase

Es un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que guardan
relacion entre si, agrupados de acuerdo con una clasificacion aceptada internacionalmente
denominada "Clasificacion de Niza".

Clasificacion Internacional de Niza

La Clasificacion de Niza es una clasificacion de los productos y servicios para el registro de las
marcas de fabrica o de comercio y las marcas de servicios. Para ello se compone de unos
titulos de las clases y unas notas explicativas que, a su vez, incluyen exclusiones, y esta
complementada por un listado alfabético por producto o servicio.

Colectivas (Marcas)

Las marcas colectivas son aquellas que sirven para distinguir el origen o cualquier otra
caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes pero que
estan agrupadas formalmente.

Comerciales [Marcas)
Las marcas comerciales son aquellas que identifican o distinguen los productos o servicios de
un empresario en el mercado.

Concesion
Acto administrativo mediante el cual la SIC, como oficina nacional competente, otorga el
derecho exclusivo al uso de una marca en relacion con unos productos o servicios.

Convenio de Paris

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial es un acuerdo internacional
que se suscribié por once paises en 1883, estableciendo la Unién de Paris. EI Convenio de
Paris es el primer antecedente internacional de proteccion de los derechos de propiedad
industrial y surgié como respuesta al interés de varios paises de proteger sus invenciones y
productos, que entonces eran exhibidos en las ferias internacionales.
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Decision 486 del 2000
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial de la Comision de la Comunidad Andina.

Derecho al uso Exclusivo

Derecho que le confiere el registro al titular de la marca, que consiste en la facultad de usar el
signo para los productos o servicios de manera exclusiva, pudiendo impedir que terceros
ejecuten o realicen actos de reproduccion, copia o transliteracion de su signo registrado, asi
como aquellos actos que lleven a confusion del consumidor o usuario en el mercado.

Descriptivo (Signo)
Signo que indica de manera exclusiva las caracteristicas del producto o servicio de que se
trata. El Signo descriptivo responde directamente y de manera exclusiva a la pregunta de como
es el producto o servicio.

Distintivo (Signo)

Signo que cuenta con las caracteristicas necesarias para identificar un origen empresarial
determinado en el mercado. Un signo comun, demasiado simple o complejo no puede
relacionar al consumidor o usuario con un origen empresarial por lo que se entiende que carece
de fuerza distintiva.

Documento de Prioridad

Copia de la primera solicitud presentada en otro pais para el mismo objeto (misma marca,
mismos productos o servicios) y dentro de un periodo establecido, exigida por una Oficina de
Propiedad Industrial cuando se ha invocado la misma Articulo 9, Decisién 486 de 2000 de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 4 del Convenio de Paris.
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Enseina Comercial
Es el signo o denominacion que identifica el establecimiento de comercio. Se adquiere por el
uso real, contintio, efectivo y publico que del signo se haga en el mercado.

Estudio de Fondo

Una vez publicada la solicitud, se hayan o no presentado oposiciones, la Division de Signos
Distintivos realizara el estudio de fondo o de registrabilidad del signo solicitado, analizando el
signo frente a cada una de las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma vigente.



Estudiode Forma

El estudio de forma consiste en la revisién de los requisitos formales y documentos que
componen la solicitud para efectos de que se pueda ordenar su publicacion. En caso de que la
solicitud se encuentre incompleta o no sea clara la administracion realizard un requerimiento
para que se aclare o complemente la solicitud.

Expediente
El conjunto de documentos correspondientes a una solicitud de marca o registro de cualquier
objeto de propiedad industrial.

Fecha de Presentacion

Eslafecha en la que se radica o presenta la solicitud, es decir la de su recepcion por parte de la
Oficina competente. Para la asignacion de esta fecha se debe haber realizado el pago de la
tasa administrativa y la solicitud de marca debe contener por lo menos el petitorio debidamente
complementado con la siguiente informacion: la indicacion que se solicita el registro de una
marca; los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que
permitan comunicarse con ella; la marca cuyo registro se solicita, 0 una reproduccion de la
marca tratandose de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas
figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; y la indicacién expresa de los productos o
servicios para los cuales desea proteger la marca.

Figurativa (Marca)

Tipo de marca Integrada Unicamente por una figura o un signo visual "logotipo", que se
caracteriza por su configuracion o forma particular totalmente impronunciable, pues no
contiene ninguin elemento denominativo. La marca figurativa puede o no incluir un concepto en
la grafica, asi, podria ser una manzana que lleva un concepto directamente vinculado o podria
ser un conjunto lineas que no represente un concepto en particular.

Genérico (Signo)
Signo que indica de manera exclusiva el producto o servicio de que se trata. El Signo genérico
responde directamente y de manera exclusiva a la pregunta de qué es el producto o servicio.



Licenciade Uso

El contrato de licencia de marca puede definirse como el acuerdo por virtud del cual una
persona natural o juridica, llamada licenciante, se obliga para con otra, denominada
licenciatario, a concederle el uso de la marca, reteniendo la propiedad, a cambio del pago de
unaremuneracion (regalia) por parte de este Ultimo.
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Marca

Es un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios en el mercado. El signo
que otorgara a una persona y/o empresa la capacidad de identificar sus productos o servicios
de otros idénticos o similares existentes en el mercado. Las marcas pueden consistir en
palabras, letras, numeros, dibujos, imagenes, formas, colores, logotipos, figuras, simbolos,
graficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, o combinacion de
estos elementos.

Mixta (Marca)

Tipo de marca que trata de la combinacion de uno o varios elementos denominativos o
verbales y uno o varios elementos graficos, de color o tridimensionales. Podria limitarse a la
presentacion de denominaciones con un tipo especial de letra y/o color.

Negacion

Acto administrativo mediante el cual la SIC, como oficina nacional competente, deniega el
derecho exclusivo al uso de una marca en relacion con unos productos o servicios, por
encontrar que esta comprendido en una causal de irregistrabilidad.

Nombre Comercial

Es el signo que identifica a un comerciante o a una empresa en el trafico mercantil y que sirve
para distinguirlo de otros comerciantes o empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares. Se adquiere por el uso real, contintio, efectivo y publico que del signo se haga en el
mercado.



Nominativa (Marca)

Marca que identifica un producto o servicio a través de mas de una letra, digitos, nimeros,
palabras, frases o combinaciones de ellos y que constituye un conjunto legible y/o
pronunciable.

Notificacion

La notificacidon es el medio por el cual se busca poner en conocimiento del solicitante las
decisiones que toma la Administracion (Superintendencia de Industriay Comercio), a fin de que
interponga los recursos que contra ella proceden o acate su cumplimiento.

Notoria (Marca)
La marca notoria es aquella que es conocida por una parte importante del publico consumidor
de los productos o servicios distinguidos con la misma, es decir del sector pertinente.

Nimero de Expediente - Niimero de Radicacién

Numero que se asigna por la SIC cuando se radica una solicitud de registro de marca'y cumple
con los requisitos minimos establecidos por la legislacion vigente. Corresponde al afio y un
numero consecutivo por afo asignado porla SIC.

3

Oposiciones

Documento o peticion fundamentada, presentada por un tercero legitimamente interesado,
dentro del término previsto en la norma vigente, contra una solicitud de registro de marca
presentada ante la SIC, con el fin de que se deniegue el registro de ésta.

Perceptibilidad
Caracteristica esencial del signo distintivo que implica que el signo puede ser recibido por los
sentidos.

Petitorio

Formulario Unico de Signos Distintivos (petitorio) que se adquiere de manera gratuita en las
instalaciones de la SIC, asi como en la pagina Web www.sic.gov.co . Es un formato donde se
hace constar los datos generales de identificacion del solicitante y la marca.



Prioridad

Es un derecho que permite que una vez se haya presentado una solicitud en un pais miembro
del Convenio de Paris, se pueda presentar, hasta dentro de los seis meses siguientes, esa
misma solicitud en otros paises de manera que se obtenga como fecha de presentacion en el
segundo pais la del primero.

Producto

Es cualquier cosa producida para el consumo y la inversion. También es todo lo que circule en
el mercado o comercio. Este puede ser de diversa indole: consumo, industrial, técnico,
agricola, artesanal, entre otros.

Propiedad Industrial

Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o juridica, sobre una
invencion, modelo de utilidad, disefo industrial, marca, lema comercial, nombre comercial,
ensefia comercial o denominacioén de origen.

Propiedad Intelectual
Es un conjunto de derechos que puede poseer una persona, natural o juridica, sobre derechos
de autory propiedad industrial.

Publicacion de la Solicitud

Mecanismo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio publica, en un
documento denominado Gaceta de la Propiedad Industrial, las solicitudes que cumplan con los
requisitos formales para efectos de que sean conocidas cualquier persona.
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Razon o Denominacion Social

Es el nombre que identifica a una persona juridica como sujeto de relaciones juridicas y, por
tanto, susceptible de derechos y obligaciones. Corresponde a un atributo de la personalidad
necesario para la conformacion de una sociedad.

Renombrada (Marca)

La nocion de marca renombrada es derivada de la ampliacion del conocimiento de la marca
notoria. Asi, se ha entendido como marca renombrada a aquél signo que, en razén de su
elevada dosis de prestigio en el mercado, mas amplio y globalizado, merece ser protegido mas
alla del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar
que pueda generar dilucion del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un
aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en
cuestion.



Renovacion

Procedimiento mediante el cual se solicita que se prorrogue o extienda la vigencia de un
registro marcario cuando este ha cumplido su término de vigencia de diez afos. La solicitud de
renovacion debera solicitarse para el registro concreto dentro de un plazo de seis (6) meses
anteriores a la fecha de vigencia, o en un plazo de gracia de seis (6) meses posteriores a esta
fecha. En defecto, de la solicitud de renovacion dentro del plazo antedicho el registro perdera
definitivamente su vigencia.

Representacion Grafica

Caracteristica esencial del signo distintivo que implica que el signo puede hacerse presente
con palabras o figuras que la imaginacién retiene. En el caso que el signo no sea susceptible de
representacion grafica no puede ser considerado como marca.

Requerimiento

Acto administrativo proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el cual,
como fruto de un examen de forma, se le informa al solicitante de un registro de marca que su
solicitud tiene algun defecto formal para que dentro de un término se complete o aclare la
solicitud por parte del solicitante.

Requisitos Minimos para Admitir a Tramite una Solicitud de Marca

Para la admision a tramite de una solicitud de registro de marca se requiere el comprobante de
que se ha pagado en su totalidad la tasa administrativa correspondiente y que la solicitud de
marca contenga por lo menos el petitorio debidamente complementado con la siguiente
informacion: la indicacion que se solicita el registro de una marca; los datos de identificacion del
solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que permitan comunicarse con ella; la
marca cuyo registro se solicita, o una reproduccion de la marca tratdndose de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas, mixtas o
tridimensionales con o sin color; y la indicacion expresa de los productos o servicios para los
cuales desea proteger la marca.

Recurso

Los recursos son una herramienta juridica con la que cuentan los administrados para impugnar
(iren contra de) las decisiones que toman las entidades gubernamentales. En este contexto, si
el solicitante o cualquier persona que sea parte dentro del tramite relacionado con signos
distintivos no esta de acuerdo con la decision final de la administracién puede solicitar que la
misma se revise, a través de los recursos de reposicion y en subsidio de apelacion.
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Sector Pertinente

Se asocia al ambito en el cual se desenvuelve el producto o servicio que se distingue con el
signo marcario y del cual pueden hacer parte una gran variedad de agentes, consumidores o
personas pertenecientes al mercado, quienes en razon de la funcién o papel que cumplen
dentro de él, son los llamados a dar claridad sobre el conocimiento que tienen de la marca
notoria.



Servicio

Se define como las actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de una
transaccién ideada para brindar a los clientes satisfaccién de deseos o necesidades. En
términos generales podemos decir que los servicios se clasifican en: Servicios comerciales,
que comprenden los servicios profesionales, los relacionados con la tecnologia de la
informacion, lainvestigacion y el desarrollo.

Solicitud de Marca

Documento o expediente en el que el solicitante o apoderado solicita el registro de una marca.
Contiene un petitorio que redne toda la informacioén de la marca y el solicitante, recibo de pago
de la tasa correspondiente y en algunos casos documentos legales el documento de poder, el
documento que acredite la existencia y representacion legal de la persona juridica y el
documento de prioridad, entre otros.

Sonora (Marca)

La marca sonora es aquella que se caracteriza por estar integrada por un sonido o una melodia
que sirve en el mercado para distinguir un producto o servicio. Las marcas sonoras deben ser
representadas graficamente por intermedio de pentagrama, sonograma, onomatopeya y
acompafiada de un archivo de sonido que soporte la grabacion digital que es puesta a
disposicion de todos los usuarios en el Sistema de Propiedad Industrial.

Titular de laMarca
Persona natural o juridica a la que pertenece el derecho exclusivo representado por el registro.

Transferencia

Es la forma mediante la cual se puede disponer del registro de marca transfiriéndole la
titularidad a otra persona. Usualmente se realiza mediante un contrato de cesion que debe ser
inscrito ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que produzca efectos frente a
terceros.

Tridimensional (Marca)
La marca tridimensional es aquella consistente en la forma de los productos, sus envases o sus
empaques, al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto.

Fuentes:

Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina
Circular Unica — Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)




Para informacion sobre Politicas de Desarrollo Empresarial
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
www.mincomercio.gov.co

Para informacién sobre Tramites de Propiedad Industrial
Superintendencia de Industria y Comercio
www.sic.gov.co o info@sic.gov.co
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