PROCEDIMIENTO Cadigo: P101-P01

REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10

Industria y Comercio SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES —
SUPERINTENDENCIA Pagina 1 de 53
CONTENIDO
L O 1= N | N LV RSP PSR 3
2 DESTINATARIOS ...t e et e s 3
3 GLOSARIO .. e et a e e e 3
4 REFERENCIAS ...ttt e e e et e s e e e e e e e saae e e e e aaaaeennes 7
5 GENERALIDADES. ... ..ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ennaaanns 10
5.1 Solicitud de marca internacional...............cooouiiiiiiiii e 11
5.1.1  Presentacion como oficina de Origen ............coueeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 11
5.1.2 Transformacion del registro internacional .............ccccciiiiiiiiiieieiee, 12
5.1.3 Solicitudes MUIICIaSE.............ooiimmriie e 13
6 REPRESENTACION ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO.......cocoviveeeeennee. 14
7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES. ... 18
7.1 ETAPA 1: RECIBIR SOLICITUD ...ccomitiiieee e 18
7.1.1  Recibir e ingresar las solicitudes presentadas en fisico al SIPI ................. 18
7.1.2 Digitalizar solicitud y asignar fecha de presentacion..............cccccccceviinnnn. 19
7.1.3  Asignar expedientes para complementacion .............ccccceeeeiieiiiiiceeee, 19
7.2 ETAPA 2: REALIZAR EXAMEN DE FORMA ... 20
7.2.1  Verificar requisitos admitir solicitud y ordenar publicacion......................... 20
7.2.2 Verificar datos del apoderado ...........coooviiiiiiiiiiiiiceceece e 21
7.2.3 Elaborar requerimiento ..............iiiii i 23
7.3 ETAPA 3: PUBLICAR SOLICITUD......uuiieieieeeeeeee e 25
7.3.1 Revisar solicitudes a publicar y ordenar su publicacién en la Gaceta de
Propiedad INAUSErIal. ..o e 25
7.3.2  Realizar modificaciones a las solicitudes antes de su publicacion............. 26
7.3.3 Realizar modificaciones presentadas a las solicitudes con posterioridad a
U o101 o] {o7=Tox o] o ISR 26

Elaborado por: Revisado y Aprobado por: Aprobacién Metodolégica por:

Nombre: Juan Pablo Mateus | Nombre: Maria José Lamus|Nombre: Giselle Johanna

Bernal Becerra Castelblanco Mufioz

Cargo: Director Signos | Cargo: Superintendente | Cargo: Representante de la

Distintivos Delegada para Propiedad | Direccion para el Sistema de
Industrial Gestion de Calidad

Fecha: 2020-12-11

Cualquier copia impresa, electrénica o de reproduccion de este documento sin la marca de agua o el
sello de control de documentos, se constituye en copia no controlada.

SCO01-F02 Vr7 (2019-10-11)



PROCEDIMIENTO Cadigo: PI01-PO1
Al _ | REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10
Ll L RSl SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES >
Pagina 2 de 53

SUPERINTENDENCIA

7.4 ETAPA 4: REALIZAR EXAMEN DE FORMA A LAS OPOSICIONES.............. 27
7.4.1 Recibir, radicar OPOSICION.........ccovvuiiiieiic e 27
7.4.2 Realizar complementacion.............cooeeeiiiiieiiiiiiiee e 27
7.4.3 Elaborar oficio (Traslado, requerimiento, caucion, inadmisién).................. 28
7.4.4  Aprobary firmar ofiCioS .........couuuiiiii i 30

7.5 ETAPA 5: REALIZAR EXAMEN DE FONDO ......oouviiiiiiiieieeeeceee e, 31
7.5.1 Realizar examen de fondo de las solicitudes sin oposicion ....................... 31
7.5.2 Buscar antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO por
(2= 0 011 = Tex o o 1S PP 33

7.6 ETAPA 6: CONCEDER O DENEGAR LA SOLICITUD DE SIGNOS

DISTINTIVOS . ...ttt e e e e e e e ettt e e e e e s e e e ee s aban e aeaeeaeaeeeens 42

7.6.1  Proyectar las resoluciones de concesion o negacion de signos distintivos 42
7.6.2 Revisar las concesiones y negaciones por parte de los examinadores

competentes de 10s grupos de trabajo ... 43
7.6.3  Verificar divisién en el examen de fondo de una solicitud de registro de
MArCa MUITICIASE ... ..ttt e e e e e e e e e e e e e e eennnnanns 44

7.6.4 Realizar denegacion provisional de extensiones territoriales negadas de
oficio 45

7.6.5 Realizar Examen de Fondo con OpoSiCIoNesS ...........ccoevvvvviieeeeiiiiieeeeeeiann. 46
7.7 ETAPA 7: REALIZAR NOTIFICACION. ... 48
7.7.1  Realizar notificacion electronica.................ueeiiiiiiiiiiiiceee e 48
7.7.2 Generar certificado de registro............coooi 49
7.8 ETAPA 8: RECIBIRY TRAMITAR RECURSOS ......cccoiiiiceeeeeeeeeee, 49
7.8.1  Evaluar el cumplimiento de los requisitos formales para la interposicion del
recurso 50
7.8.2 Evaluar las pruebas, modificaciones y tasas pagadas............ccccccvvvvunnnn... 51
7.8.3 Dar traslado a pruebas presentadas (en caso de ser necesario)............... 51
7.8.4 Elaborar el acto administrativo que decide el recurso...........c.cccceueeeeennneenn. 51
8 DOCUMENTOS RELACIONADOS.......oeooeeieeeeeeeee et 53

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSION..........c.cocveunee.. 53



PROCEDIMIENTO Cadigo: P101-P01
REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10

Industria y Comercio SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES 5z

1 OBJETIVO

Establecer los lineamientos generales para la concesion o denegacion del registro de
marcas y lemas comerciales incluidas las solicitudes de extensién territorial desde la
radicacion de la solicitud hasta el momento de la decisién de registrabilidad bajo los
parametros sefalados por la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y
demas normas nacionales concordantes. Adicionalmente, establecer los pasos a seguir
respecto a las solicitudes de registro internacional donde Colombia actua como oficina
de origen. Para los usuarios externos que lo solicitan.

2 DESTINATARIOS

Este documento debe ser aplicado por todos aquellos servidores publicos y/o
contratistas que participen directa o indirectamente en los tramites de las solicitudes
nacionales de registro de marcas y lemas comerciales y solicitudes presentadas a
través de la OMPI en virtud del Protocolo de Madrid.

3 GLOSARIO

ACSEPTO: Software encargado de realizar las busquedas fonéticas, ortograficas y
figurativas de las solicitudes de registro de signos distintivos.

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARACTER PARTICULAR: Son aquellos mediante
los cuales la administracion ejerce su voluntad creando, modificando o extinguiendo
situaciones juridicas de interés particular. Se dan a conocer mediante la notificacion y/o
comunicacion.

ARREGLO DE MADRID: Consiste en un tratado internacional que hace parte del
Sistema de Madrid, el cual se concluyé en 1891 y entré en vigor en 1892. Dicho sistema
tiene como objetivo el registro internacional de marcas dentro de los paises
contratantes.

PROTOCOLO DE MADRID: Tratado internacional que establece una via alternativa de
presentacion de una solicitud de registro de marca en varias jurisdicciones o paises
mediante una unica solicitud. A su vez, permite administrar de manera unificada el
registro de la marca en todos aquellos paises en donde se obtuvo la proteccion.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA: Es una clasificacién de los productos y
servicios para el registro de las marcas.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE VIENA: Clasificacion para las figuras, de las
solicitudes de registro de marcas.
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DENEGACION PROVISIONAL: Es la declaracion realizada por la oficina nacional
competente, en virtud de la cual comunica las razones por las que no podra concederse
la proteccion.

EXAMEN DE FORMA: Revision que hace la oficina nacional competente de los
requisitos formales exigidos por la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, esto es, si la solicitud contiene los requisitos sefalados y si se han aportado
todos los documentos exigidos.

EXAMEN DE FONDO: Es el examen realizado por la oficina nacional competente
segun lo dispuesto en el articulo 150 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

EXTENSION TERRITORIAL: Es la solicitud resultante del registro del registro
internacional el cual sélo se extendera a una Parte Contratante a peticion de la persona
que presente la solicitud internacional o que sea titular del registro internacional. El
efecto del registro en esos paises dependera del estatus del registro de base.

EXAMINADOR: Servidor publico o contratista de la Delegatura para la Propiedad
Industrial, en virtud de una vinculacion legal y reglamentaria o contrato de prestacion de
servicios profesionales legalmente suscrito, encargado de apoyar las gestiones que
tiene a su cargo la dependencia, en particular las relativas al estudio de las solicitudes
de depédsito de nombres y ensefas comerciales, el registro de marcas y lemas
comerciales, la inscripcion de afectaciones y renovaciones al registro, las declaraciones
y/o reconocimientos de proteccién de denominaciones de origen, las delegaciones de
facultad para autorizar el uso de las denominaciones de origen, acciones de
cancelacion por no uso, notoriedad o vulgarizacion, de los recursos de ley interpuestos
ante las decisiones expedidas por la Delegatura para la Propiedad Industrial, asi como
las demas asuntos que sean de su competencia.

HOLOGRAMAS: Es una marca cuya representacion obedece a una fotografia con una
técnica avanzada que crea imagenes tridimensionales.

IRREGULARIDAD: Se refiere a cualquier elemento de la solicitud internacional que no
se ajuste a los requisitos internacionales.

LEMA COMERCIAL: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una
marca solicitada o registrada con la cual se usara.

MARCA: De acuerdo al articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina podra constituirse como marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos



PROCEDIMIENTO Cadigo: P101-P01
REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10

Industria y Comercio SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES 52—

susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se
ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su registro.

SOLICITUD DE BASE: La solicitud de registro de una marca que se haya presentado
en la oficina de una Parte Contratante del Protocolo de Madrid y que constituye la base
de la solicitud internacional de registro de esa marca.

MARCA COLECTIVA: De acuerdo al articulo 180 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina se entendera como marca colectiva todo signo que sirva para
distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comun de productos o servicios
pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.

MARCA DE CERTIFICACION: De acuerdo al articulo 185 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina se entendera como marca de certificacion un signo
destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras caracteristicas han
sido certificadas por el titular de la marca.

MARCAS DE COLOR: Es un tipo de signo no tradicional que le permite a un
empresario consolidar la exclusividad de un color como marca para distinguir un
producto o servicio en el mercado.

MARCA FIGURATIVA: Son aquellas que se encuentran formadas por un grafico o
imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en
consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: i) El trazado: son los
trazos del dibujo que forman el signo marcario y ii) El concepto: es la idea o concepto
que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

MARCA MIXTA: Son aquellas marcas que se componen de un elemento denominativo
(una o varias palabras, letras, nimeros o la combinacion de ellos) y un elemento grafico
(una o varias imagenes).

MARCA NOTORIA: De conformidad con el articulo 224 de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que
fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente,
independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

MARCA TRIDIMENSIONAL: Es un signo que representa un cuerpo que ocupa las tres
dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo) y que puede ser perceptible por el
sentido de la vista, es decir, que posee volumen.

OFICINA INTERNACIONAL: Es la oficina internacional de la Organizacion Mundial de
la Propiedad Intelectual OMPI, quien esta a cargo de la administracion del Arreglo y del
Protocolo de Madrid.
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OFICINA DE ORIGEN: Es la oficina en la cual se presenta la solicitud de base o por la
cual se ha efectuado el registro de base.

OPOSICION: Peticién que formula un tercero interesado, para que la oficina nacional
competente niegue el registro cuya concesién se solicita, en razéon a que el signo
distintivo se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad.

PERIODO DE DENEGACION: Hace referencia al término dentro del cual la oficina de
una parte contratante del Protocolo de Madrid debe notificar a la oficina internacional de
una denegacion provisional.

PERIODO DE DEPENDENCIA: Periodo de cinco afios desde la fecha de registro
internacional durante los cuales la proteccidon resultante del registro se mantiene
dependiente de la marca registrada o de la solicitud que ha sido presentada ante la
oficina de origen y que hace las veces de registro o solicitud base.

TRANSFORMACION DEL REGISTRO INTERNACIONAL: Es un método que busca
mitigar los efectos del periodo de dependencia de cinco (5) afos, en caso de que un
Registro Internacional sea cancelado, debido a que la solicitud base, o el registro
resultante de la solicitud base, o el registro base, dejen de generar efectos, el titular
puede solicitar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de cancelaciéon del
registro en el Registro Internacional, el registro de la misma marca en todas o algunas
de las oficinas de las Partes Contratantes donde la designacién era gobernada por el
Protocolo de Madrid y el Registro Internacional tenia efecto. En este caso, las
solicitudes nacionales o regionales resultantes de la “transformacion” se consideran
presentadas el dia del Registro Internacional original.

PETITORIO: Es el documento contentivo de la informacién minima requerida para el
registro o depdsito de signos distintivos (marcas de productos y/o servicios y lemas
comerciales, deposito de nombre o ensefia comercial).

GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: La gaceta de propiedad industrial es un
medio de informacion oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante
el cual se da a conocer las solicitudes presentadas y titulos otorgados en relacion con:
marca y demas signos distintivos, patentes de invencién, modelos de utilidad y disefios
industriales

MARCA ANIMADA O DE MOVIMIENTO: Consisten en aquellas marcas en las cuales
su distincién se centra en un movimiento o un cambio de posicion de los elementos que
la componen.

SIGNO DISTINTIVO: Son todos aquellos simbolos, figuras, vocablos o expresiones que
se utilizan en la industria o en el comercio para distinguir un producto, servicio
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empresario o establecimiento de comercio en el mercado de otros de su misma
especie, clase o actividad en el mercado siempre que sean capaces de crear un vinculo
entre los productos y/o servicios que identifican y el consumidor, vinculo que se traduce
en el hecho de que éstos puedan diferenciar los productos que identifican de otros
productos del mercado y, a su vez, atribuirles un determinado origen empresarial.

MARCA SONORA: Signos integrados por un sonido o una melodia, que es susceptible
de identificar productos o servicios en el mercado.

SISTEMA DE INFORMACION DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (SIPl): Herramienta
tecnoldgica para la gestion de los tramites de Propiedad Industrial que administra la
Superintendencia de Industria y Comercio. El sistema esta disefiado para permitir al
usuario un facil acceso a todos los casos y documentos relacionados con los tramites
que estan a cargo de la Delegatura para la Propiedad Industrial que cuenta con las
siguientes caracteristicas: ppermitir el seguimiento y control de los tramites a cargo de
la Delegatura para la Propiedad Industrial y de los usuarios registrados,
contabilizar automaticamente los términos tanto para servidores publicos y contratistas
como para los usuarios, administrar la correspondencia a través de correo electronico,
publicar de forma dinamica la Gaceta de la Propiedad Industrial, permitir hacer
seguimiento de toda la informacion para estadisticas e informes de gestion, contiene
un nuevo y moderno médulo de busquedas para marcas, que permite hacer busquedas,
a partir de captura de imagenes y la facilitacion de servicios en linea para todos los
tramites y actuaciones de marcas, patentes y servicios de informacién tecnoldgica que
brinda el Centro de Informacién Tecnoldgica y Apoyo a la Gestion de la Propiedad
Industrial CIGEPI.

SOLICITUD INTERNACIONAL: Es la solicitud que se presenta ante la oficina de la
parte contratante del Protocolo de Madrid en la cual el interesado ha solicitado o
registrado la marca que sirve de base para una solicitud de registro internacional
siempre que el solicitante sea nacional de la parte contratante o esté domiciliado, o
tenga establecimiento industrial o comercial efectivo y real en ese estado.

RECURSO DE APELACION: Es la via procesal que se interpone directamente ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial con el fin de que éste modifique,
aclare o revoque la decision adoptada por la Direccion de Signos Distintivos.

4 REFERENCIAS

L IE T Titulo Articulo Aplicacion Especifica
de la norma Fecha
Deci§ion 486 de 2000 Regimgn Comun Sobre Propiedad Titulo VI Marcas
Andina Industrial
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Numero/

de la norma Fecha Titulo Articulo Aplicacion Especifica
Adecuacion de determinados
articulos de la Decision 486 -
Régimen Comun sobre Propiedad
I?Aecigién 689 de 2000 Industrial, _para}'permitir el desarrollo Art 1 Marcas
ndina y profundizaciéon de Derechos de
Propiedad Industrial a través de la
normativa interna de los Paises
Miembros
Peticiones incompletas
y desistimiento t4cito.
i I Recursos contra los
COd'.g(? . de Procedlmlgnto Articulos 17, 74 | actos administrativos.
Ley 1437 de 2011 | Administrativo y de lo Contencioso I .
Administrativo a86,93a97 Revocacion directa de
los actos
administrativos.
Se aprob6 en Colombia el
"Protocolo Concerniente al Arreglo
de Madrid Relativo al Registro
Ley 1455 de 2011 | Internacional de Marcas®™ y su Aplicacion total.
Reglamento”, el cual entr6 en vigor
el 29 de Agosto de 2012, fecha a
partir de la cual se puede hacer uso
del Sistema de Madrid.
Capacidad para ser
, . parte, Agencia oficiosa
';‘gtlaCU?lg 53,57y procesal, Poderes,
Artl'culo. 168; Designacion
Ley 1564 de 2012 | Codigo General del Proceso 176; Capitulo || 2Poderados,
Seccion Tercera. Reconocimiento
Articulo 243 al gpoqera.do’ .
274 ustltum_ones, Régimen
probatorio.
Documentos
Por el cual se modifica la estructura Funciones  Deleaado
de la Superintendencia de Industria Propiedad Industri%l
Decreto 4886 de 2011 |y Comercio, se determinan las |Art 18,19y 22. Direrz:tor de Signog
funciones de sus dependencias y distintivos
dictan otras disposiciones.
Prohibicion de solicitar
documentos que
reposen en la Entidad,
Divulgacién y gratuidad
de los formularios
Por la cual se dictan normas para oficiales. Tramites
suprimir o reformar regulaciones, At 9 26 167 administrativos
Decreto 019 de 2012 | procedimientos, y tramites 16é 1’691,70 ’ | relacionados con
innecesarios  existentes en la ’ ’ ' propiedad industrial.

administracion publica

Documentos que se
presenten estaran
libres de autenticacién
o legalizacién, no se
exigiran pruebas de
representacion  legal,
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poderes no requieran
presentacion personal,
sistema multiclase de
registro de marcas,
division de solicitudes y
registros, fecha
presentacion  solicitud
de marca.
Por medio del cual se expide el Art
Decreto 1074 de 2015 Decreto Unico Reglamen_tarlo del 222191, al De !os Derechqs de
Sector Comercio, Industria y Propiedad Industrial
. 2.2.219.5
Turismo
Por medio del cual se expide el
Decreto | 1074 de 2015 | Decreto Unico Reglamentariodel | oy 5 55 1951 | Marcas- prioridad
Sector Comercio, Industria y
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Decreto Unico Reglamentario del Art. Renovacioén del registro
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Decreto Unico Reglamentario del Art. .
Decreto 1074 de 2015 Sector Comercio, Industria y 2.2.2.19.6.1 Nombre Comeroial
Turismo
Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Art. ~ .
Decreto 1074 de 2015 Sector Comercio, Industria y 2.2.2.19.6.2 Ensefia Comercial
Turismo
Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Art. Publicacion de la
Decreto 1074 de 2015 Sector Comercio, Industria y 2.2.2.19.8.1 Gaceta
Turismo
Por medio del cual se expide el Art
Decreto 1074 de 2015 Decreto Unico Reglamen'tarlo del 2929205 Licencias de Uso de
Sector Comercio, Industria y Marcas
Turismo
Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Art. Denominaciones de
Decreto 10RQagp 15 Sector Comercio, Industria y 2.2.2.20.6 Origen
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Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Art. Facultaq de. uso de las
Decreto 1074 de 2015 . . Denominaciones de
Sector Comercio, Industria y 2.2.2.231 Ori
Turi rigen
urismo
Por medio del cual se expide el
Decreto Unico Reglamentario del Art. Faculta_d de_ uso de las
Decreto 1074 de 2015 . . Denominaciones de
Sector Comercio, Industria y 2.2.2.231 Ori
. rigen
Turismo
Por medio del cual se expide el Sociedades
P ) Art. 2.2.1.15.1. .
Decreto Unico Reglamentario del comerciales de
Decreto 1074 de 2015 . . al . . -
Sector Comercio, Industria y beneficio e interés
. Art. 2.2.1.15.12 .
Turismo colectivo (BIC)
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5 GENERALIDADES

Las solicitudes de registro de marca y lemas comerciales deben cefirse a lo establecido
en la Decisién 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina como Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial.

El registro de la marca tendra una duracion de 10 afios contados a partir de la fecha de
su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afos.

De conformidad con el articulo 7 de la Decision 489 de la Comision de la Comunidad
Andina los documentos que se pretendan aportar como parte de los tramites de
Propiedad Industrial deben allegarse en castellano, en caso contrario, debe
acompanarse de una traduccion simple en dicho idioma. Por su parte, el articulo 8 de la
precitada decision dispone que la oficina nacional competente podra dispensar de la
presentacion de traducciones de los documentos cuando asi lo considere conveniente,
sin embargo, de conformidad con el numeral 1.2.1.1 del Capitulo Primero de Titulo X de
la Circular Unica los documentos que se anexen a los petitorios de los tramites de
propiedad industrial deberan allegarse en castellano. Los documentos en otro idioma
deberan aportarse con su traduccion simple sin necesidad de autenticacion, atestacion,
legalizaciéon o apostilla.

Las solicitudes nacionales deberan presentarse a través del Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial (SIPI), efectuando su registro como usuario del sistema y luego
diligenciando la solicitud de registro de marca o lema comercial, la cual a efectos de
que el sistema permita radicarla y por ende le asigne numero de caso, debera contener
los siguientes datos minimos: nombre y domicilio del solicitante, clase de producto o
servicio de acuerdo con la Clasificacion Internacional de Niza, el nombre del
representante legal o apoderado en caso de que se haya otorgado poder para actuar y
un correo electrénico de notificacion.

En aquellos eventos en que el solicitante decida presentar su solicitud en fisico, en el
Centro de Gestion Documental de la Superintendencia, debera presentar Ila
documentacion de la solicitud legajada en una carpeta color amarillo, tamafo oficio,
acompanada de su respectivo gancho, numerada cada hoja consecutivamente y
marcada con los siguientes datos minimos: nombre y domicilio del solicitante, clase de
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producto o servicio de acuerdo con la Clasificacion Internacional de Niza, el nombre del
representante legal o apoderado en caso que se haya otorgado poder para actuar y un
correo electronico de notificaciéon. Una vez el solicitante entregue los documentos, un
servidor publico o contratista del Centro de Gestion Documental, ingresara la solicitud al
Sistema de Informacién de Propiedad Industrial (SIPI).

En el caso de las marcas de extension territorial la documentacion es digital y es
enviada por la OMPI, donde se incluye la solicitud de base o registro de base de la
marca y/o lema objeto de la solicitud, el nombre del solicitante, el domicilio del
solicitante y los productos o servicios que pretende identificar.

5.1 SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL
5.1.1 Presentaciéon como oficina de origen

Para la solicitud de un registro internacional, el solicitante debe contar con un registro o
solicitud de marca o lema comercial o una solicitud de registro de marca o lema
comercial en la Oficina de Origen, que en el caso colombiano, sera la Superintendencia
de Industria y Comercio. Este registro se llamara en adelante “registro de base” y la
solicitud sera conocida como “solicitud de base”.

La solicitud internacional se presenta ante la Oficina de Origen, quien se encargara de
verificar que ésta corresponde con el registro de base o solicitud de base vy,
posteriormente procedera a enviar la solicitud a la Oficina Internacional.

Cuando Colombia es la Oficina de Origen, la solicitud base debe ser presentada ante la
Direccion de Signos Distintivos en la Delegatura para la Propiedad Industrial de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ya sea mediante la presentacion por
internet a través de la pagina web www.sic.gov.co, o en papel, mediante la radicacion
ante la SIC del formulario MM2 (formulario que rige para el Protocolo de Madrid y
disponible en la pagina web http://www.wipo.int/madrid/es/forms/) con sus respectivos
anexos.

La solicitud internacional debera presentarse en el formulario oficial (MM2) y debera
designar por lo menos un pais o territorio que sea elegible para la proteccion en el
marco del Protocolo de Madrid.

Si la solicitud de registro de marca internacional presentada en el formulario oficial
dispuesto por la Oficina Internacional OMPI cumple con los requisitos establecidos en el
numeral 6.1.4 del Capitulo Sexto del Titulo X de la Circular Unica, la Superintendencia
firmara, certificara y enviara la solicitud de registro de marca internacional a la Oficina
Internacional.


http://www.sic.gov.co/
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Si la solicitud de registro de marca internacional no cumple con los requisitos del
numeral 6.1.4 del Capitulo Sexto del Titulo X de la Circular Unica, la SIC expedira un
requerimiento de conformidad con el articulo 17 del Cdédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, indicandole al solicitante la
informacion o documentacion faltante, y advirtiéndole que la solicitud debe ser corregida
o completada con la mayor celeridad posible, dado que, de conformidad con el Articulo
3.4) del Protocolo, si ésta no es recibida por la Oficina Internacional dentro del plazo de
dos (2) meses, contados a partir de su fecha de presentacién ante la Oficina de Origen,
la fecha del registro internacional que resulte no sera esta ultima sino aquella en la cual
la Oficina Internacional haya recibido la solicitud internacional.

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

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

Si la Oficina Internacional considera que todos los requisitos del Protocolo de Madrid se
han cumplido y las tasas han sido pagadas, la Oficina Internacional procedera
inmediatamente a efectuar el registro internacional, a publicar el registro internacional
en la Gaceta de la OMPI de marcas internacionales y notificar a las oficinas designadas
para que inicien su procedimiento nacional y enviar un certificado al titular.

5.1.2 Transformacion del registro internacional

En caso que un registro internacional sea cancelado, debido a que la solicitud base o el
registro resultante de este, o el registro base, dejen de generar efectos, el titular puede
solicitar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de cancelacion del Registro
Internacional, el registro de la misma marca en todas o algunas de las oficinas de las
Partes Contratantes donde la designacién era regida por el Protocolo de Madrid y el
Registro Internacional tenia efecto.

La solicitud radicada debe ser tratada como si hubiera sido presentada:

- En la fecha del Registro Internacional.
- Enla fecha en que se registro la extension territorial.
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En caso que el Registro Internacional sea prioritario, esta solicitud debe gozar de la
misma prioridad.

No obstante, las consideraciones especiales referidas en cuanto a las fechas, una
solicitud de transformacion es una solicitud nacional y, en esa medida, debe
presentarse ante esta oficina dentro del periodo anteriormente mencionado, indicando
productos o servicios que se encuentren enlistados dentro del Registro Internacional
cancelado y cumpliendo todos los requisitos exigidos por la normatividad colombiana,
incluyendo los relacionados con las tasas nacionales a pagar.

Asi las cosas, una vez se recibe la transformaciéon de un Registro Internacional que
cumpla con los requisitos en comento, ésta sera tramitada como una solicitud nacional.

5.1.3 Solicitudes multiclase

La solicitud multiclase de un registro de una marca podra comprender productos y/o
servicios incluidos en dos o mas clases de la Clasificacion Internacional de Niza.

El solicitante debera enlistar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupandolos
segun la clase de la Clasificacion Internacional de Niza, en orden de menor a mayor.
Cuando se presente oposicion a una solicitud de registro multiclase, el opositor debera
precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige
la mencionada oposicion.

En cuanto a la especificidad de la descripcion de productos y/o servicios en las
solicitudes de marcas de registro internacional la misma debera obedecer a lo dispuesto
en el numeral 1.2.5.2 del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica:

a) Indicar el nombre del producto y/o servicio, no siendo aceptable como tal el que
aparece en el titulo de la clase de la Clasificacion Internacional de Niza, salvo que tal
indicacion también corresponda con el nombre del producto y/o servicio.

b) Utilizar los mismos términos y expresiones empleados en la lista alfabética de la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas del
Arreglo de Niza en su version en espafol, en la edicion de la misma que se encuentre
vigente de acuerdo con el numeral 3.4 del presente Titulo que aparece en la pagina
web de la Superintendencia de Industria y Comercio.

c) Utilizar los mismos términos y expresiones de productos y servicios incluidos en el
Gestor de Productos & Servicios de Madrid (MGS), en su version en espanol, disponible
en la seccion de Propiedad Industrial de la pagina web de la Superintendencia de
Industria y Comercio y en la pagina web de la OMPI.
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d) Utilizar los mismos términos y expresiones aceptados por Colombia incluidos en el
listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios de la Alianza
del Pacifico, disponible en la pagina web de la Superintendencia de Industria y
Comercio.

e) Utilizar los mismos términos y expresiones en espafol aceptados por Colombia
incluidos en la base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificacion
de marcas TM5 Id List, disponible en la pagina web de la Oficina Europea de Propiedad
Intelectual (EUIPO).

Si el solicitante opta por la descripcion de productos y/o servicios en los términos del
literal a) de este numeral, y tal descripcion carece de especificidad, la Superintendencia
de Industria y Comercio podra expedir un requerimiento de acuerdo con lo establecido
en el segundo inciso del articulo 144 de la Decision 486 de 2000.

Cuando el requerimiento verse sobre productos y/o servicios de una o varias clases
incluidas en la solicitud, pero no respecto de todas ellas, y no sea respondido, se
declarara el abandono solo respecto de la clase o clases afectadas por el
requerimiento.

En el evento de que el solicitante opte por la descripcion de los productos y/o servicios
en los términos del presente numeral, la Entidad considerara cumplidos los requisitos
consagrados en los literales f) y g) del articulo 139, y en el literal d) del articulo 140 de
la Decision 486 de 2000.

6 REPRESENTACION ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION DE LA

No. ETAPAS

ENTRADAS

ETAPA

RESPONSABLE

SALIDAS

RECIBIR
SOLICITUD

Solicitud de
registro online
o en fisico

Esta etapa comprende la
presentacion de solicitudes
en linea a través del Sistema
de Informacién de Propiedad
Industrial (SIPI) y en fisico a
través del Grupo de trabajo
de Gestion Documental y
Archivo, la cual comprende
las siguientes actividades:

Servidor Publico
y/o contratista
Grupo de Gestion
Documental y
Archivo
Oficina de
Tecnologia e
Informatica como
area de soporte a

Recibir e ingresar las| los usuarios que
solicitudes  presentadas | radiquen en linea
en fisico al SIPI. a través de SIPI
Digitalizar  solicitud vy Examinador

asignar fecha de| encargado de la

presentacion
Asignar expedientes para

complementacion

Solicitudes de
marca en el
aplicativo SIPI
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No.| ETAPAS | ENTRADAs | PESCRECIONDELA | ppspoNsaBLE |  sALIDAS
complementacion
En esta etapa se
determina Si con la
documentacién e informacion
aportada por el solicitante se
cumplen con los requisitos
minimos definidos en la
Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina
Solicitud de | para la publicacion del signo Orden de
REALIZAR registrode |[en la Gaceta de Propiedad Examinador/ Publicacién
2 EXAMEN DE marca/lema |Industrial y de no ser asi Coordinador Requerimiento/
FORMA comercial en el | elaborar el requerimiento al| Grupo de Forma | Resolucién de
aplicativo SIPI | que haya lugar. Comprende abandono
las siguientes actividades:
Verificar requisitos admitir
solicitud y ordenar
publicacién.
Verificar datos del
apoderado
- Elaborar requerimiento
En esta etapa se realizaran
las siguientes actuaciones:
Revisar solicitudes a S.OHC'tUd
: publicada en la
publicar y ordenar su
. o Gaceta de PI
Solicitud de publicacién en la Gaceta Oficio articulo
registro de de Propiedad Industrial. 41 del Cédiao
3 PUBLICAR marca y lemas Realizar modificaciones a| Examinador del d 9
. Y e
SOLICITUD comerciales las solicitudes | grupo de Forma o
Procedimiento
con orden de presentadas antes de la e ;
o ¥ N Administrativo y
publicacién publicacion. de lo
Realizar modificaciones c .
ontencioso
presentadas a las . )
e Administrativo.
solicitudes con
posterioridad a su
publicacién.
En esta etapa se establece si
la documentacién presentada
REALIZAR con el fin de impedir el Examlr)ador/ .
- registro de una marca o lema Coordinador Requerimiento /
EXAMEN DE | Solicitudes con . X -
4 L comercial estd acorde con Grupo de Oficio de
FORMA A LAS | oposiciones I o T
los requisitos minimos para| Oposicionesy traslado
OPOSICIONES L : .
su admision y posterior| Cancelaciones
traslado al solicitante del
registro, si no cumple con
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No.

ETAPAS

ENTRADAS

DESCRIPCION DE LA
ETAPA

RESPONSABLE

SALIDAS

estos requisitos se realizara
un requerimiento con el
objeto de que sean
subsanados o se procedera a
inadmitir la oposicion.
Comprende las siguientes
actividades:

Recibir, radicar oposicion
Realizar
complementacion
Elaborar oficio (Traslado,
requerimiento, caucion,
inadmision)

Aprobar y firmar oficios

REALIZAR
EXAMEN DE
FONDO

Solicitudes de
marca y lemas
sin
oposiciones

En esta etapa se determina
la concesion o denegacion
de un registro de signo
distintivo, habiéndose o no
presentado oposiciones en
aplicacion de las causales de
irregistrabilidad de los
articulos 135, 136y 137 de la
Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina de
Naciones. Comprende las
siguientes actividades:

Realizar examen de
fondo de las solicitudes
de registro sin
oposiciones

Buscar antecedentes
marcarios en el aplicativo
ACSEPTO por
examinacion.

Examinador
Grupo de fondo

Proyecto de
acto
administrativo
de concesiéon o
negacion
Resolucién

CONCEDER O
DENEGAR LA
SOLICITUD DE
SIGNOS
DISTINTIVOS

Solicitudes de
marca con
estudio de

antecedentes

En esta etapa se efectua la
revision y aprobacién de la
concesion o negacion de la
marca solicitada en registro.
Comprende las siguientes
actividades:

Proyectar las
resoluciones de
concesion o negacion de
signos distintivos

Revisar las concesiones

Coordinador/
Examinador
Revisor
Grupo de Fondo/
Grupo de
oposiciones y
cancelaciones /
Director Signos
Distintivos

Acto
administrativo
de concesiéon o
negacion
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No.

ETAPAS

ENTRADAS

DESCRIPCION DE LA
ETAPA

RESPONSABLE

SALIDAS

y negaciones por parte
de los examinadores
competentes de los
grupos de trabajo

- Verificar division en el
examen de fondo de una
solicitud de registro de
marca multiclase

- Realizar denegacion
provisional de
extensiones territoriales
negadas de oficio

- Realizar examen
fondo con oposiciones

de

REALIZAR
NOTIFICACION

Acto
administrativo

En esta etapa se le da a
conocer al solicitante el
contenido de un  acto
administrativo, a fin de
establecer un vinculo con el
administrado para que surtan
los efectos producidos en la
ley, y ademas garantizar al
administrado su derecho de
defensa. Comprende la
siguiente actividad:
- Realizar notificacion
electronica
- Generar certificado de
registro

Servidor publico
y/o/ contratista
Oficina de
Tecnologia e
Informatica

Correo
electronico

RECIBIRY
TRAMITAR DE
RECURSOS

Recursos de
apelacion

En esta etapa se resuelven
los recursos presentados en
contra de las decisiones
proferidas por la Direccién de
Signos Distintivos.
Comprende la  siguiente
actividad:

- Evaluar el cumplimiento
de los requisitos formales
para la interposicion del
recurso

- Evaluar las pruebas,
modificaciones y tasas
pagadas

- Dar traslado a pruebas
presentadas (en caso de
ser necesario)

- Elaborar el acto

Examinador
Grupo Via
Gubernativa
Servidor publico o
contratista del
Grupo de Trabajo
de Via
Gubernativa
Superintendente
Delegado para PI

Oficio de
traslado de
pruebas
Acto
administrativo
Resolucién
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DESCRIPCION DE LA

No. ETAPAS ENTRADAS ETAPA

RESPONSABLE SALIDAS

administrativo que decide
el recurso

7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

7.1 ETAPA 1: RECIBIR SOLICITUD

7.1.1 Recibir e ingresar las solicitudes presentadas en fisico al SIPI
La solicitud de registro de signos distintivos puede ingresar por dos medios:

Directamente al Grupo de Gestion Documental y Archivo

El servidor publico y/o contratista designado para la recepcion de solicitudes en el
Grupo de Gestién Documental y Archivo debe recibir la solicitud (formulario registro de
marcas y lemas comerciales PI01-F01) y verificar que la misma contenga los requisitos
minimos de los que trata el articulo 140 de la Decisiéon 486 de la Comision de la
Comunidad Andina:

- Indicacion de solicitud de registro de marca o lema comercial.

- Datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud.

- Marca o el lema comercial cuyo registro se solicita con su correspondiente
reproduccion.

- Indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger la
marca o lema comercial.

- Comprobante de pago de las tasas vigentes

- Poder si es del caso (Formulario unico para otorgar poder a abogado en los
tramites de propiedad industrial P101-F23)

En caso de que el servidor publico y/o contratista designado para la recepcion de
solicitudes advierta la falta de alguno de estos requisitos, no podra adelantar la
radicacion y debera informar al usuario.

Radicacion en linea a través del Sistema de Informacion de Propiedad Industrial
(SIP]) dispuesto en la pagina Web de la Entidad.

Una vez radicada la solicitud de registro de signos distintivos a través del Sistema de
Propiedad Industrial (SIPI), el aplicativo asigna el tramite al examinador de marcas
designado, a efectos de que este proceda a efectuar el estudio de forma de la misma, si
se trata de marcas mixtas o figurativas se realizara la codificacion de Viena por parte de
los servidores publicos o contratistas designado para ello.
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La solicitud de extensidn territorial es enviada por la OMPI y se radica de manera
directa en el Sistema de Informacién de Propiedad Industrial (SIPI), posteriormente el
sistema de manera automatica asigna las solicitudes a los examinadores encargados
de realizar el estudio de forma de la solicitud.

7.1.2 Digitalizar solicitud y asignar fecha de presentaciéon

El Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI) exige que el solicitante (quien
suscribe el petitorio) indique la informacién minima requerida en una solicitud de
registro de signos distintivos: tipo de signo, signo, indicacién de los productos o
servicios a identificar junto con el numero de la clasificacion internacional de Niza
cuando se trate de una marca o lema comercial y la indicacion de un correo electrénico.

Una vez diligenciada en el Sistema de Informaciéon de Propiedad Industrial (SIPI) la
informacion antes indicada, el sistema solicitara el pago de la tasa correspondiente al
tramite de solicitud de registro de signos distintivos que corresponda y efectuado el
pago se asignara un numero de radicado de la solicitud.

Si el solicitante no cumple con los pasos establecidos por el Sistema de Informacién de
Propiedad Industrial (SIPI) no se considerara radicada la solicitud.

Cuando el solicitante prefiera radicar su solicitud en fisico, el servidor publico y/o
contratista del Grupo de Trabajo de Gestion Documental y Archivo recibira la solicitud
de registro de signos distintivos e ingresara los datos minimos requeridos en el Sistema
de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI) a efectos de que el sistema asigne un
numero de radicado. Posteriormente, el servidor publico o contratista del Grupo de
Gestiéon Documental y Archivo realizara la tarea de digitalizacion de documentos e
imagenes, la cual consiste en el proceso de escaneo de textos e imagenes que seran
cargadas y referenciadas en el Sistema de Informacién de Propiedad Industrial (SIPI),
evitando asi que los examinadores tengan que acudir a la consulta fisica de los
expedientes.

7.1.3 Asignar expedientes para complementacion

Las solicitudes de registro asi como las solicitudes de division radicadas en fisico en el
Grupo de Gestion Documental y Archivo son asignados de manera virtual al
examinador encargado de la complementacion, quien debe realizar las tareas
asignadas para complementar las radicaciones en orden cronolégico, es decir, de
verificar que la informacion suministrada en la solicitud se vea reflejada en el Sistema
de Informacién de Propiedad Industrial. Una vez complementada la solicitud, el sistema
de manera automatica reasigna los expedientes a los examinadores encargados del
examen de forma.
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7.2 ETAPA 2: REALIZAR EXAMEN DE FORMA
7.2.1 Verificar requisitos admitir solicitud y ordenar publicacion.

Dentro de los quince (15) dias habiles contados a partir de la fecha de presentacion y
complementacién de la solicitud los examinadores designados para realizar el examen
de forma, deben verificar si la solicitud objeto de estudio cumple con los requisitos de
forma exigidos en la Decision 486 de la Comunidad Andina y las normas nacionales
concordantes.

Para cumplir con esta esta actividad deben ingresar al Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial (SIPI), revisar la bandeja de entrada, verificar las tareas de examen
de forma y en el caso de las solicitudes presentadas en fisico cotejar que el sistema
refleje la informacion contenida en los documentos que han sido radicados con destino
a esa solicitud.

En el caso de las solicitudes presentadas en linea, los examinadores, deben estudiar la
informacion aportada por el peticionario y el cumplimiento de los requisitos.

Si los requisitos de forma se encuentran completos se ordena la publicacion del signo
distintivo en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

En las situaciones en las que se adviertan contradicciones o inconsistencias en la
informacion aportada por el solicitante, que puedan afectar el desarrollo eficiente del
tramite, el examinador debera requerir al solicitante del registro, conforme al articulo
144 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, explicandole la incoherencia e
inexactitud para que dentro de un plazo de sesenta (60) dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion complete o aclare dichos requisitos. A continuacion, se mencionan
algunas situaciones que pueden acarrear requerimiento:

- Se presenten dudas respecto de la identidad o la existencia y representacion
legal del solicitante, asi como respecto de su domicilio o direccion.

- Se presenten inconsistencias o contradicciones relacionadas con el apoderado
que se acredita como tal para el tramite respectivo.

- Se presenten inconsistencias en el signo a registrar tales como: el solicitante
indica que se trata de una marca denominativa y allega una etiqueta con grafia y
diseno; el solicitante indica que se trata de una marca mixta, pero en la etiqueta
aportada se evidencian expresiones distintas a las denominadas; el solicitante
indica que solicita una marca tridimensional pero no aporta las vistas requeridas;
el solicitante solicita una marca no tradicional y no allega su representacion
conforme lo establece la Circular Unica, Titulo X.

- El solicitante no clasifica los productos o servicios a identificar con el signo
distintivo solicitado conforme a la Clasificacién Internacional de Niza.
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Para las solicitudes de extension territorial, en el caso de que se realice un
requerimiento, es necesario que esta entidad envie a la OMPI la correspondiente
comunicacion de una denegacion provisional, en la que sefale el numero de expediente
(ref. interna); el numero del registro internacional; que la denegacién provisional esta
basada en el estudio de forma; los motivos de la negacién y el plazo para dar respuesta
al requerimiento. Esta comunicacién tiene como fin informar al interesado sobre la
informacion faltante e interrumpir el término de 18 meses contemplado por el Protocolo
de Madrid para decidir la solicitud de extension territorial.

En las solicitudes de registro recibidas via Protocolo de Madrid, el examinador de forma
debe verificar que el nombre del solicitante que se ha cargado automaticamente al
sistema coincida con el registrado en el documento de notificacion de extensidn
territorial remitido por la Oficina Internacional. Lo mismo debera hacer el examinador
respecto de las clases que contienen los productos y/o servicios que han sido
designados para la proteccion de la marca en Colombia. Si la informacion del solicitante
no coincide, debe corregirse en el sistema y ademas debe informarse de esta situacion
al area técnica de SIPI, quien escalara el caso al proveedor del servicio.

7.2.2 \Verificar datos del apoderado

Las solicitudes de registro de Signos Distintivos pueden tramitarse directamente por el
interesado o por intermedio de apoderado. La designacion de un apoderado es
facultativa y solamente procedera cuando el apoderado sea abogado titulado y en
ejercicio de la profesion.

Si en la solicitud se indica que se actua por intermedio de un apoderado, el examinador
debe verificar que en el expediente conste el poder o bien que se haga referencia al
expediente en el cual se encuentra radicado o al numero de protocolo. Si no consta el
documento, el examinador debe proyectar un oficio de requerimiento al solicitante para
que lo aporte o indique en qué expediente o numero de radicado de protocolo consta.

Para los tramites administrativos relacionados con Propiedad Industrial, el poder no
requiere de presentacion personal, autenticacién o legalizacion, se puede otorgar por
documento privado para una o mas solicitudes o tramites existentes o futuros, de
conformidad con lo establecido en el articulo 167 literal c) del Decreto-Ley 019 de 2012
y en el numeral 1.2.1.3 del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica.

Se acepta la forma de poder que ha sido dispuesta por la Superintendencia de Industria
y Comercio en el formulario unico para otorgar poder a abogado en los tramites de
Propiedad Industrial - PI0O1 — F23. No obstante lo anterior, pueden aceptarse otras
formas de poder, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley.
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7.2.2.1 Solicitud fisica

Cuando se presente la solicitud de registro en fisico se debera revisar que el poder
aportado cumpla con los requisitos de Ley y en caso de aceptar y presentar el
formulario unico para otorgar poder a abogado en los tramites de Propiedad Industrial
debera verificarse que el mismo se encuentre debidamente diligenciado con la
informacion completa del apoderado.

2. Datos del apoderado:
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Nacionalidad/Pais de constitucion Direccion del otorgante
Direccian electronica No. Fax Nimero telefonico

llustracioén 1. Datos del Apoderado, tomado del formato PI01 — F23
7.2.2.2 Solicitud en linea

Cuando la solicitud registro se presente en linea a través de la plataforma del Sistema
de Informacion de Propiedad Industrial, se debera verificar si se actua a través de
apoderado y que el mismo se acredite conforme lo establecen las normas pertinentes,
la informacién del apoderado se visualizara de la siguiente manera:

-l
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" llustracién 2. Datos del Apoderado,' tomado del SIPI
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7.2.3 Elaborar requerimiento

Una vez el examinador ha revisado la solicitud de registro podra cotejar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Norma Andina y demas normas nacionales con el
listado de situaciones que dan lugar a requerimiento de forma, seleccionar la causa de
requerimiento y generar el formato preliminar del oficio, el cual debe ser editado a
efectos de que el requerimiento sea claro y explicativo.
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llustracion 3. Check List examen de forma, tomado del SIPI

7.2.3.1 Firmar oficios

El proceso de firma de los oficios de requerimientos esta a cargo de los coordinadores
de los grupos de trabajo de la Direccidn de Signos Distintivos y sera el mismo para las
solicitudes presentadas en fisico y en linea a través de SIPI.

Una vez el examinador envia al coordinador el oficio de requerimiento, el coordinador
debe ingresar a su bandeja de tareas y seleccionar el expediente bajo la tarea “revision
del examen de forma” y procede a su revisidén y aprobacion.

Al dia siguiente (12:01 a.m) de la aprobacion del oficio de requerimiento por parte del
coordinador, el Sistema de Informacién de Propiedad Industrial (SIPl) numerara de
manera automatica el oficio, generando una tarea en la bandeja del solicitante de
‘respuesta a requerimiento”. A efectos de notificacién se enviara automaticamente un
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correo electrénico al e-mail de contacto, informando que la solicitud fue requerida y se
adjunta el oficio de requerimiento.

7.2.3.2 Declarar abandono de la solicitud

Una vez vencido el término legal para dar respuesta al requerimiento o ante la renuncia
a términos aceptada por el usuario al dar la respuesta, el Sistema de Informacién de
Propiedad Industrial (SIPI) cerrara la tarea de “respuesta a requerimiento” en la bandeja
de tareas del solicitante y generard una nueva tarea en la bandeja de tareas del
examinador de marcas que elabord el requerimiento, denominada “examen de forma
tras requerimiento”.

El examinador a cargo del tramite ingresara a la tarea de “examen de forma tras
requerimiento”, si el solicitante no dio respuesta al requerimiento o si la dio y la misma
no satisface lo requerido para ordenar la publicacién de la solicitud, la abandonara.

En tal caso, el examinador dentro de la tarea de “examen de forma tras requerimiento”
proyectara la respectiva resolucidon de abandono de la solicitud sobre la plantilla
respectiva ajustando la argumentacién al caso concreto de acuerdo con los criterios
establecidos por la Direccidn de Signos Distintivos.

Si el examinador o el coordinador se percatan de que el requerimiento no fue claro y
explicativo, se procede a revocar el requerimiento anterior y se efectia uno nuevo. Para
proyectar el oficio de requerimiento se aplicara el numeral 7.2.3 de esta etapa.

El examinador que proyecte la resoluciéon de abandono debe hacerla respetando la
coherencia entre la parte motiva y resolutiva de la decision.

- Parte motiva: Se fundamenta en las normas pertinentes, en el concepto de la
norma y en la aplicacion al caso concreto de la misma.

- Parte resolutiva: Incluye la declaracion de abandono, la orden de notificacién al
solicitante y el otorgamiento al recurso de apelacion ante el Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial.

Una vez elaborada la resolucion de abandono el examinador envia al coordinador del
grupo de trabajo para la revision, de esta revision pueden surgir las siguientes
situaciones:

- Si la resolucién de abandono se encuentra ajustada, aprueba la tarea de
“revision del examen de forma tras requerimiento” y lo envia a través del Sistema
de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI) al Director de Signos Distintivos
para su firma.

- Si no la encuentra ajustada realiza las sugerencias pertinentes para su
adecuacion a los criterios generales establecidos por la Direccion de Signos
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Distintivos, devolviendo al examinador el proyecto a través del Sistema de
Informacion de Propiedad Industrial (SIPI), para su revisiéon y ajuste.

Aprobada la resolucion por el Director de Signos Distintivos, el Sistema de Informacion
de Propiedad Industrial (SIPI) la numera y notifica al solicitante via correo electrénico,
incluyendo el vinculo electrénico para la visualizacion de su contenido. Si el Director de
Signos Distintivos no aprueba la resolucién, devolvera el proyecto al examinador con
las observaciones del caso para su ajuste.

La notificacion se entendera surtida pasado un mes de la fecha de envio del correo
electrénico suministrado por el solicitante, fecha a partir de la cual se contabilizaran los

términos para que se produzca la firmeza del acto administrativo y/o la presentacion de
los recursos procedentes.

7.3 ETAPA 3: PUBLICAR SOLICITUD

7.3.1 Revisar solicitudes a publicar y ordenar su publicacion en la Gaceta de
Propiedad Industrial.

El examinador ingresa a la bandeja de tareas del Sistema de Informacién de Propiedad
Industrial (SIPI), y procede a:

- Seleccionar la tarea de examen de forma.

- Una vez verificado que la solicitud cumple con los requisitos de forma, debe
diligenciar el listado establecido seleccionando la casilla de “revisado”.

En la parte final del listado, el examinador encontrara la casilla “resultado”, en
la cual debera indicar la opcion de publicar.
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llustracién 4. Orden de publicacién, tomado del SIPI
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7.3.2 Realizar modificaciones a las solicitudes antes de su publicacién

Es importante que el examinador valide en el sistema todas las modificaciones
presentadas por el usuario a la solicitud antes de la publicacién del signo, y de ser el
caso edite en el sistema lo pertinente, dichas modificaciones solo pueden recaer sobre
aspectos no sustanciales del signo; el solicitante y los productos o servicios en cuanto a
su limitacion. Dichas modificaciones no requieren el pago de tasa.

7.3.3 Realizar modificaciones presentadas a las solicitudes con posterioridad a
su publicacion

Una vez se haya ordenado la publicacion del signo en la Gaceta de la Propiedad
Industrial, el solicitante, podra presentar modificaciones a la solicitud de registro.

No toda modificacion a la solicitud que no haya sido tenida en cuenta en la publicacion
requiere de una nueva publicacion, por lo cual, si la misma se refiere a un aspecto no
sustancial, que no afecte derechos adquiridos de terceros, no debera publicarse
nuevamente. Un ejemplo de ello, es un error mecanografico que se evidencie en la
descripcion de productos o servicios 0 en el nombre del solicitante.

En relacion con los cambios no sustanciales del signo debe advertirse que son
admisibles las exclusiones de elementos genéricos o0 descriptivos 0 meramente
decorativos que forman parte del conjunto marcario. En este caso al no afectarse la
distintividad del signo no se requiere nueva publicacion.

Para el tramite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se
refiere el articulo 143 de la Decisién 486, y que sean pedidas por el solicitante del
respectivo tramite, se debera diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o
Correcciones, Formato PI0O1-F11 en caso de que dicha modificacion se presente en
fisico, de ser presentada en linea se debera ingresar al SIPI y solicitar la modificacion
en el modulo correspondiente.

La Superintendencia volvera a publicar la solicitud unicamente en los casos en los que
el error cometido o la informacién omitida sean considerados fundamentales para que
los terceros interesados presenten oposicion. Se entendera que se presenta esta
situacion cuando han faltado productos o servicios en la publicacion que si se
encontraban en la solicitud realizada o no corresponden a los solicitados o por ejemplo
no coincide el signo o etiqueta con la solicitada, en este caso se expedira un oficio de
conformidad con el articulo 41 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo en virtud del cual se retrotraiga la actuacion administrativa
corrigiendose los yerros identificados, una vez corregidos se volvera a publicar la
solicitud.



PROCEDIMIENTO Cadigo: P101-P01
REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10

Industria y Comercio SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES 5zt e

Igualmente, podra presentarse una peticion unica de correccion que se refiera a una
solicitud o solicitudes, o a una solicitud o solicitudes y a un registro o registros, si se
trata del mismo error y las solicitudes también se identifican plenamente.

7.4 ETAPA 4: REALIZAR EXAMEN DE FORMA A LAS OPOSICIONES
7.4.1 Recibir, radicar oposicion

Tratandose de oposiciones presentadas en fisico, el Servidor publico y/o contratista
designado para recepcion de solicitudes en fisico en el Grupo de Gestion Documental y
Archivo recibe la solicitud y verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos
minimos:

- Formulario diligenciado (PlI01-F12 Presentacion de oposicion — Signos
Distintivos)

- ldentificacién del registro de marca o lema comercial objeto de oposicién

- Datos esenciales del opositor

- Presentacién dentro del término legal (Durante los 30 dias habiles luego de
ordenada la publicacion del signo objeto de oposicion)

- Recibo de pago de la tasa vigente para el momento de la presentacion de la
oposicion

En caso de que no se cumplan los requisitos anteriores, el escrito se radica como
complemento al expediente de la marca.

Verificados los anteriores requisitos, el servidor publico o contratista asignara un
numero de radicado al tramite de oposicion, vinculado a la marca objeto de oposicion y
continuara el proceso. Una vez que la informacion de las oposiciones ha sido ingresada
en el sistema, se asignara automaticamente a los examinadores del grupo de trabajo de
oposiciones y cancelaciones para realizar el estudio de forma de la oposicion (etapa de
complementacion de la oposicion).

La asignacion se realizara de forma virtual, razon por la cual no sera necesaria la
entrega fisica de los expedientes a los examinadores designados de los grupos de
trabajo de oposiciones y cancelaciones.

Cuando se trate de oposiciones radicadas en linea, las mismas se realizaran a través
del moédulo dispuesto para ello dentro del término en el cual el signo se encuentre
publico en la Gaceta de Propiedad Industrial.

7.4.2 Realizar complementacion
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Los servidores publicos o contratistas encargados de complementar las solitudes de
oposicion deben ingresar al médulo de consulta del Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial, médulo de Oposiciones, incorporando los datos del expediente
con oposicion, tales como informacién del opositor, apoderado, y causal de
irregistrabilidad invocada en la siguiente secuencia:

- Ingreso al médulo de Sistema de Informacién de Propiedad Industrial SIPI: Luego
de digitar un usuario y contrasefia valido, se visualiza la pagina principal de la
aplicacién de Signos Distintivos, en donde el primer paso es complementar el
expediente al que se desea realizar el respectivo estudio de forma.

7.4.3 Elaborar oficio (Traslado, requerimiento, caucién, inadmisién)

El examinador designado para el estudio de forma tendra acceso al listado de
expedientes remitidos en la primera etapa de la complementacion, procediendo a la
revision virtual del expediente, simplemente dando clic sobre el numero de expediente.

- Ingresa al radicado del expediente de la oposicion en el SIPI para verificar que el
expediente contenga digitalizados los documentos que han sido radicados con
destino a esa radicacion. Si falta algun documento debe solicitar al Grupo de
Gestién Documental y Archivo realice la digitalizacion del documento que falta,
indicando: nombre del examinador responsable, fecha de solicitud, numero,
estado y fecha del expediente. De acuerdo a las entradas, verifica a cuantas
oposiciones se les va a realizar el estudio de forma.

Una vez revisado el escrito de oposicion conforme a los requisitos de procedibilidad y
admisibilidad del articulo 149 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se procede a seleccionar entre las 4 opciones de oficio (traslado, requerimiento,
caucion, inadmisioén), vinculando al dato de contacto de la respectiva oposicion,
elaborando proyecto de oficio con la informacién correspondiente al traslado, a la
informacion necesaria para continuar el tramite, o el monto de la caucién a pagar y con
ello generar el oficio.

Al tramitarse cada oposicion en un radicado independiente, es posible hacer el traslado
inmediatamente asi exista otra oposicidén con requerimiento o prérroga.

Antes de escoger el tipo de oficio se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones procedimentales:

Si el opositor actua como agente oficioso se expide un oficio de requerimiento que fija
caucion.
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Realizado el estudio de forma e identificados los siguientes casos se procede de
manera especifica para cada uno, asi:

- Si la oposicion no cuenta con los requisitos formales para admitirla, se requiere,
conforme al articulo 17 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Si no se responde el requerimiento o se responde
de forma deficiente se archiva la oposicion, para lo que se expide un oficio de
archivo, que debe ser notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 literal
e) del Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica.

- Si la oposicion cumple los requisitos necesarios o se respondié el requerimiento
en debida forma, se le da tramite a la oposicidn mediante la expediciéon de un
oficio de traslado, que se notifica enviando mensaje por correo electronico al
solicitante del registro, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 literal e) del
Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica. Este traslado se realiza con el
propésito de que el solicitante del registro de marca o lema comercial dentro del
término de treinta dias habiles contados desde la notificacion, haga valer sus
argumentaciones y de ser el caso presente las pruebas pertinentes para
fundamentar su escrito.

- Sisolo se ha presentado una oposicién a una solicitud y esta ha sido archivada o
inadmitida, el examinador designado debe realizar el examen de fondo de la
solicitud.

En este punto se debe tener en cuenta que en los casos de solicitudes de extension
territorial el examinador designado para realizar el traslado de las oposiciones también
debera verificar que se haya realizado el envio de la comunicacion de denegacién
provisional a la OMPI en la que informa de la oposicién presentada y sefiala el numero
de expediente (ref. interna); el numero de registro internacional; el signo solicitado; el
nombre del titular y su domicilio; la marca fundamento de la oposicion presentada (su
certificado, titularidad y datos del titular); las disposiciones en que se fundamenta la
oposicion en cuestion y el término para dar respuesta a la misma.

El opositor puede solicitar un plazo adicional para presentar las pruebas que sustenten
la oposicion, conforme al articulo 146 de la Decision 486, dentro del término que se
tiene para presentar oposicién, allegando el pago de la tasa vigente para el momento
de la peticién. Si el examinador encuentra que se ha invocado plazo adicional, pero no
se acredita la tasa, no concede el plazo, pero si la solicitud se presentdé en el tiempo
legal estipulado y se pago la tasa vigente, se otorga de forma tacita el plazo adicional
sin necesidad de documento expedido por la Direccién de Signos Distintivos, esperando
su vencimiento para expedir el oficio de traslado y con la finalidad de que se presenten
pruebas que sustenten la oposicién.

Una vez se selecciona la opcion de prorroga en la tarea de complementacion, el
sistema crea una tarea de “complemento de informacion tras prorroga” la cual queda
asignada al usuario SIPI vinculado a la persona que aparece como contacto de la
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solicitud en el expediente de la oposicion; esa tarea queda habilitada por 30 dias
habiles siguientes al vencimiento del término de publicacion de la Gaceta de Pl en la
que se publicd el signo objeto de oposicidn, salvo que el opositor renuncie a dicho
término.

Una vez culmina ese término o el opositor renuncia a este, se cerrara la tarea de
“‘complemento de informacion tras prérroga” y se abrira la tarea de “examen de forma”,
que se asignara al examinador designado para realizar el examen de forma de las
oposiciones, quién seguira el proceso normal del examen.

El examinador debe revisar el proyecto de oficio, de esta forma verifica que las
instrucciones dadas para el estudio de forma de la oposicién se cumplen a cabalidad.
Luego de escoger el respectivo tipo de oficio para cada opositor y su diligenciamiento,
se presiona clic sobre el botdn [aceptar], seleccionando el nombre del coordinador
correspondiente para su revision y firma. Una vez enviado a firma, el expediente
desaparece de la lista de pendientes por Estudio de Forma.

7.4.4 Aprobar y firmar oficios

El coordinador del grupo de trabajo de oposiciones y cancelaciones quien es el
designado para firmar los oficios que surjan del estudio de forma debe ingresar a la
tarea [Revision del examen de forma] de cada expediente en revisidbn de oposicién,
donde tendra acceso al proyecto del oficio, la documentacion presentada vinculada con
el caso de la oposicidbn una vez revisado podra aceptar el oficio presentado o
regresarlo a su respectivo examinador del grupo de trabajo de oposiciones y
cancelaciones.

El Coordinador puede en cualquier momento devolver un expediente a estudio de
forma.

En cada tarea de [Revisidon del examen de forma] se ubica en la parte inferior un campo
de texto donde se puede consignar alguna descripcidon del motivo por el cual se
devuelve. Estos comentarios se pueden visualizar en el caso de la oposicion como
informacion adicional.

Igualmente, se puede proceder a firmar multiples oficios a la herramienta [Controlar
varias tareas de Signos Distintivos], revisando en el vinculo del radicado la
documentacion de la oposicion, el oficio proyectado y proceder a aprobar si se esta de
acuerdo, seleccionando el caso y dando clic en el botén [Validar] o devolver al
examinador del grupo de trabajo de oposiciones y cancelaciones inicial para su
correccion con el boton [No estar de acuerdo]
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Al firmar cada oficio, el sistema se encarga de asignar numeracién secuencial
automatica, colocar la fecha de firma del oficio y proceder a su notificacion, arriba antes
expuesta.

Este proceso se surte a la media noche del mismo dia en que se firmd. Una vez firmado
el oficio, en el expediente se crea una tarea de “sistema envia pruebas” asignada por
defecto a SIC; al dar la media noche, el sistema se encarga de asignar numeracion
secuencial automatica, asignar la fecha de firma del oficio y procede a su notificacion.

Si se trata de un oficio de requerimiento, archivo o inadmision, la notificacion se enviara
solo al contacto de la solicitud de expediente de la oposicion; por el contrario, si se trata
de un oficio de traslado, la notificacion se enviara a ambas partes, tanto al contacto de
solicitud de la solicitud de registro, como al contacto de solicitud de la oposicion.

Si a la solicitud de registro de signos distintivos no le presentan oposiciones 0 si
habiendo oposiciones ya se han vencido los términos, los expedientes seran asignados
a los examinadores designados de los grupos de trabajo para que realice el examen de
fondo, segun sea el caso.

Los examinadores designados para realizar el estudio de fondo tienen que tener en
cuenta los parametros generales establecidos por la Delegatura para la Propiedad
Industrial en concordancia con la normatividad vigente, las interpretaciones
prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y las sentencias del
Consejo de Estado de la Republica de Colombia.

Las actividades a seguir con cada solicitud dependen si la misma tiene o no
oposiciones.

7.5 ETAPA 5: REALIZAR EXAMEN DE FONDO

7.5.1 Realizar examen de fondo de las solicitudes sin oposicion

Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y verificado que
no se hayan presentado oposiciones, el examinador de fondo designado iniciara el

estudio de fondo de los tramites a su cargo.

Cuando el examinador se disponga a efectuar el estudio de fondo de una solicitud de
registro debera observar las siguientes premisas:
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- La administracién tiene el deber de efectuar de manera oficiosa el examen de
registrabilidad, a efectos de garantizar los derechos adquiridos de los titulares
marcarios y proteger los derechos de los consumidores.

- La duda se resuelve en favor de la marca registrada.

- El Registro Publico de la Propiedad Industrial debe reflejar la realidad de las
marcas en él contenidas y las actuaciones adelantadas ante la Superintendencia
de Industria y Comercio. En consecuencia, la informacién que reposa en €l debe
ser clara, transparente y fidedigna, y los examinadores deben honrar estas
caracteristicas en todas las actuaciones que adelanten.

- El examinador de fondo debe revisar nuevamente que la informacion contenida
en la solicitud de registro coincida con la informacion reflejada en el sistema,
teniendo en cuenta las posibles modificaciones que haya presentado el
solicitante con posterioridad a la publicacion.

- El examinador de fondo debera revisar que la marca se haya publicado en la
Gaceta de la Propiedad Industrial correctamente, esto es, siguiendo los
parametros indicados en el estudio de forma.

- En caso de que el examinador de fondo encuentre alguna inconsistencia
sustancial en la publicacién que se relacione con la conformaciéon del signo
mismo, por cuanto algun elemento distintivo del signo se public6 de manera
diferente a como fue solicitado, o bien, si los productos o servicios distinguidos
con la marca fueron publicados erréneamente, en el sentido que se incluya en la
publicacion productos o servicios diferentes a los que fueron solicitados, debera
proyectar a través del Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI), el
oficio correspondiente de conformidad con el articulo 41 de la Ley 1437 de 2011,
Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en
virtud del cual se deberan corregir las irregularidades presentadas en el marco
de la actuacion administrativa, adoptando las medidas necesarias para ajustarla
a derecho.

Efectuado el anterior analisis, el examinador de fondo designado debera iniciar el
estudio de las solicitudes, teniendo en cuenta el orden en atenciéon a la fecha de
radicacion. El examinador debera establecer si la solicitud se encuentra incursa en
alguna de las causales de irregistrabilidad absolutas previstas en la normatividad, esto
es, el articulo 135 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y de encontrarla ajustada
a alguna de estas causales proyectar la resolucion de negacion.

Asi mismo, debera establecer si el signo solicitado se encuentra en curso en las
causales contenidas en el articulo 136 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se les conoce como causales relativas, en la medida en que
pudiendo el signo constituir marca, su apropiacion afectaria derechos adquiridos por
terceros. Para ello el examinador debera realizar las siguientes busquedas:
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- Busqueda de antecedentes marcarios fonéticos y figurativos en el aplicativo
ACSEPTO.

- Busqueda en el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI).

- Busqueda en la web de ser necesario, verificando que las fuentes de consulta
sean fiables.

7.5.2 Buscar antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO por examinacion.
Al Sistema de Informacién de Propiedad Industrial (SIPI), se ingresa a través de un

vinculo especial que lleva a una pantalla de inicio donde el examinador se identifica con
Su usuario y contrasena.

Welcome to Ptolemy

Ingrese ‘ |
aqui @

Contrasefia |

@

Ingrese aqui Cancelar

llustracién 5. Ingreso a SIPI tomado del SIPI

Una vez verificadas las credenciales en el sistema, el examinador podra acceder a la
bandeja de entrada en la cual encontrara las tareas asignadas, entre ellas, las tareas de
‘examen de fondo” de las cuales se podra visualizar la informacion que se despliega en
el cuadro de la imagen que se muestra a continuacion:

Verificacion complemento de
Dl S £] 04 dic. 2019

& Mostrar / columnas -

onal

D i1/2019 4:46:31

3 SD2017/005
L .

Br11/2019 5:13:.08
m

£] 04 dic 2019 &=

B 7 5 SD2017/005:
informacion/pag )
Fi0g/2020

v} Examen de fondo } SD2020/004] M Eoo.
I 2:03:46 a.m.

Fina/2020

¥) Examen de fondo } SD2020/004 C
B:22:16 am.

> ‘

Productos por pégina:| 30

llustracién 6. Datos disponibles en cada examen, tomado del SIPI

7.5.2.1 Establecer criterios de busqueda en examinacion.

Puede observarse que la “examinacidon” contiene la informacion del expediente a
examinar vinculando la busqueda a desarrollar con el tramite de registro. En esta

Recursu de Revocatoria p reseniado en 20/11/2019 4.23.27 & Asiar

=] 04 dic. 2019 S

£ 03 sept 2020 2

£] 03 sept 2020 a.
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pantalla se observan cinco pestanas distintas (alcance, nominativo, Viena, arte y
cliente) donde se delimitan los criterios de busqueda y se pueden hacer las distintas
preguntas que fundamentan la consulta.

@ 5D2020/0047463-1 [ Guardado | [y (e || commr

e “ m
No. Expedients:  SD202010047463
Referencia SD220I0047463 XM N
== fexto:  Examinacion
i AXM o ANGIE GERALDINE HERRERA ROJAS
Man MARCAS
Biisqueds. Fecha X al | 19020 2 N

Fecha de creacion: 19102020

Fecha de Radicacidn desde 250672020 Eslado.  Guardado

Fecha de prioridad
Numero maximo de resultados - 3000

Combinacién de biisquedas ®

o, lerseccion {7}
Verbales y Viena e (0} U Interseccion {y

Clases de Niza | Ninguno | | Todos | Clase{s) de Nizaen conflicto | Minguno | | Todos | | Obtener |

Ox Ow% 0Ox DO» O% 1 2 On Ox B3 0% Oy Ox On O«
O#4 B2 08 B4 O
Naturaleza | Ninguno | | Todos |
Indefinida Nominafivo Figuraiivo Midda £1) Animacitn
Golor Sonido Olor Gestual Tact De Posicidn
¥30 vt
IZ m ‘ Guardar | | Copiar | s

llustracién 7 Criterios de busqueda, tomado del SIPI

7.5.2.2 Definir el alcance de la busqueda

En esta pantalla se encuentra la informacion general de la consulta a realizar, tal como:

Referencia: Nombre que recibira la busqueda para futuras consultas. En este
espacio ira el numero del expediente que se esta examinando y la parte
denominativa del mismo.

Denominacion: Corresponde al elemento nominativo del signo a consultar.
Busqueda Fecha: Rango de fechas en los que se realizara la busqueda. El
espacio “desde” debera estar vacio y el espacio “al” varia entre la fecha de la
busqueda (busqueda libre) o vacio (examinacién).

Fecha de radicacion desde: Esta fecha correspondera a la fecha de radicacion
de la solicitud.

Fecha de prioridad: Si se esta reivindicando prioridad, en este espacio debera
estar la fecha reivindicada.
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- Numero maximo de resultados: El sistema por defecto arroja un nimero maximo
de resultados. Este campo corresponde al sistema y no debe ser modificado por
el examinador.

- Clases de Niza: Delimita las clases del nomenclador internacional de Niza en los
que se pretende hacer la busqueda. Puede marcarse una, varias o todas las
clases. Toda examinacién o busqueda libre requiere obligatoriamente de por lo
menos una clase de Niza para poder proseguir.

- Clases de Niza en conflicto: Delimita las clases del nomenclador internacional de
Niza que tengan relacién con las clases alimentadas en el espacio anterior segun
configuracion previa del sistema y con fundamento en los criterios de la
Delegatura. Este campo puede ser adicionado por el examinador.

- Naturaleza: Define el tipo de antecedentes que se consultaran, sea marca
tradicional (nominativa, mixta) o de las no tradicionales (sonora, tridimensional,
etc).

- Estados: Permite escoger el estado de los resultados que se arrojen, siendo
posible filtrar por marcas vigentes, concedidas, canceladas, negadas, en tramite,
entre otros. Es necesario que para las examinaciones se incluyan todos los
estados, asi el sistema reporte que se trata de marcas negadas o canceladas, el
examinador debera seleccionar la opciéon 10000 Ptolemy Migration.

7.5.2.3 Incluir términos en la casilla Nominativo

En este apartado, el aplicativo incluira las palabras (preguntas) que se le haran al
sistema. Podran hacerse cuantas preguntas sean necesarias.

En la parte superior se encuentra un menu desplegable junto a la expresion
“Estructura”. Esta opcién permite condicionar la busqueda para que solamente arroje
resultados si se cumple uno, dos o hasta tres postulados.

Al seleccionar las opciones 2 o 3 en el apartado “Estructura”, la visualizacion del
sistema cambia, para mostrar igual numero de condiciones que haran parte de la
misma pregunta. Solo se muestran los resultados que cumplan las condiciones de cada
elemento de la pregunta y cada espacio se diligencia tal y como si se tratase de una
busqueda independiente, esto es, permite utilizar cuantas preguntas se requiera y la
inclusion y combinacion de comodines.

Vale la pena destacar que al utilizar la estructura sencilla, doble o triple en la pregunta,
el sistema entendera que cada elemento de la misma obedece a una palabra, sin que
necesariamente las palabras ingresadas en los dos o tres campos como parte de un
solo mismo término. A modo de ejemplo: “vita” “fru” y “nat” no necesariamente arrojara
como resultado “vitafrunat” sino que podra arrojar un término que esté compuesto por
las tres condiciones: “vitaminico de frutas naturales”.
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Ahora bien, puede configurarse una pregunta condicionada (solamente arroja
resultados si cumple con todos los requisitos), pero también dejarse otro tipo de
preguntas independientemente del condicionamiento realizado con la opcion
“Estructura”. Para ello, es necesario seleccionar el boton [Anadir segundo], que abre un
nuevo espacio para incluir nuevos elementos nominativos.

@ SD2020/0047463-1 [ Guardado | (R G| [Gwer

Nominativo
Estructura 1 ~  Expresidn para realizar la busqueda.
El resultado traerd al menos un elemento de la casila
B2 ol =
Palabra Naturaleza Tip
AXIM Old ®Sem O 47 QO Deno OPal @ Both (%)
IZ ‘ Guavdar| ‘ Copiar ‘ | Afiadir 2do | O  Reemplazar @ -

llustracién 8 Ingreso de preguntas a SIPI, tomado del SIPI

Con este botdn, queda la estructura inicialmente escogida y la oportunidad de agregar
nuevas palabras que no necesariamente tiene que conectarse con aquellas
condicionadas en la estructura de pregunta doble o triple.

En cualquier espacio en el que se pueda digitar una pregunta nominativa, puede
hacerse uso de los comodines. Estos corresponden a caracteres especiales que
permiten reemplazar alguna letra para ampliar el espectro de busqueda.

Los “comodines” aplicables a la busqueda nominativa en ACSEPTO son:

COMODIN QUE HACE COMO SE EJEMPLOS
USA
Reemplaza por FRUPER,
* cualquier cantidad de *UPER MINISUPER,
caracteres PINTUSUPER,
TRUPER
2 Reempla'za un solo 2UPER HUPER, NUPER,
caracter KUPER, LUPER
! Reemplaza o suprime IUPER UPER, HUPER,
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COMODIN QUE HACE COMO SE EJEMPLOS
USA
un caracter NUPER, KUPER,
LUPER
[CQK] Entre CoQoK CIRQUE CIR[CQK]JUE
Reemplaza una USER, UNER,
3 consonante USER UKER
@ Reemplaza una vocal @PER EPER, APER, IPER
Reemplaza por un 1UPER, 2UPER,
# digito (0-9) #UPER 3UPER, 4UPER,
5UPER

Tabla 1. Comodines a tener en cuenta en el ingreso de preguntas en aplicativo ACSEPTO

Las casillas que se encuentran al lado derecho del texto escogido permiten delimitar la
naturaleza de busqueda a realizar:

- Id: idéntica, misma denominacion
- Sem: Semejanza, palabras que sean parecidas
- *?#: Comodin, los expuestos en el recuadro anterior

Asi mismo, hay dos tipos de busqueda:

- Deno: Busca la denominacion tal y como esta indicada, ejemplo:” Toro” arroja
como resultado “Toro”.
- Pal: Busca el término independientemente de donde se encuentre dentro del

conjunto marcario. “Toro” encuentra “Toro”, “toro rojo” y “el toro que rie”.
- Both: Incluye el tipo deno y pal.

Estas opciones pueden ser manejadas por el examinador segun sea el caso, para que
los resultados sean mas exactos o relevantes. Una busqueda con el elemento “id” evita
que el sistema arroje otra serie de términos. En todo caso, al utilizarse un comodin
obligatoriamente el sistema bloquea las demas opciones (“Id” y “Sem”).

7.5.2.4 Diligenciar la casilla de busqueda para la clasificacion de Viena

En esta pestafia se incluye la Clasificacion Internacional de Viena relacionada con la
categorizacion de elementos graficos, donde puede observarse cada una de las clases
y subclases contenidas en la parte derecha de la pantalla. Solamente se busca lo que
aparezca debajo del rectangulo azul del costado izquierdo de la pantalla.

En este espacio, aparece la informacién de las categorias de la clasificacién de Viena,
en tres columnas y un boton en la parte derecha destinado a suprimir de la busqueda
determinado criterio:
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—_— e —— P A ——

m - Viena “ m

Basqueda por codificacion de Viena [ E

Clasificacion y Familias

ngrese sl cidige te Viena, palsbrs ciave o ciase de Viens Reiniciar |
] - e tci [ cucor [T

#1 CUERPOS CELESTES, FENOMENOS NATURALES, MAPAS
02 SERES HUMANOS

03 ANIMALES.

09 SERES SOBRENATURALES, FABULOSOS, DE FANTASIA O NO IDENTIFICABLES
05| VEGETALES

06 PAISAJES

07 COMNSTRUCCIONES, SOPCRTES DE ANUMNCIOS, BARRERAS.
08 PRODU ALTMENTICIOS
09 TEXTILES, VESTIDO MATERIAL DE COSTURA, TOCADOS, CALZADO

10 TABACOS ARTICULOS PARA FUMADORES CERILLAS, ARTICULOS DE VIAJE, ABANIC
11 ARTICULOS DE MENAJE

12 MOBILIARIO, INSTALACIONES SANITARIAS

13 ALUMBRADD, LAMPARAS DE RADIO, CALEFACCION, APARATOS DE COCCION O DE

RAMIENTAS, ESCALERAS
CTORES
ACIONES, GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, ORDENADOR

YAS, PESAS Y MEDIDAS

EQUIPO PARA EL CABALLO

EMBALAJES, REPRESENTACIONES DE PRODUCTOS DIVERSOS

20 ARTICULOS PARA ESCRIBIR, DIBUJAR O PINTAR, ARTICULOS DE OFICINA, PAPELE
21 JUEGOS, JUGUETES, ARTICULOS DE DEPORTE, CARRUSELES

rr I | coiar | [ camiae | [ base 2an | [ -(,; ,,,,,, N - e
llustracion 9 Ingreso de preguntas a clasificacion de Vlena “tomado del SIPI

Encima de la barra azul donde se encuentran los criterios de busqueda, se encuentra el
boton de [Generar], acompanado de las casillas “afiadir’ y “reemplazar”, asi como una
serie de numeros en su costado derecho.

Esta herramienta permite que el examinador de fondo agregue a los cédigos de Viena
con los que esta originalmente codificado el signo aquéllos por él escogidos (afiadir) o
simplemente eliminar toda la seleccion de cdédigos que se encuentran debajo de la
barra azul y en cambio incluye los que originalmente se le dieron a la imagen. Valga
decir que el sistema no permite que la misma codificacidon se encuentra dos veces, por
lo que las repetidas se suprimiran.

Es posible hacer una depuracion de informacién para que el sistema no arroje el total
de signos en una clasificacion, sino que entregue el numero de signos que se
encuentran en las clases de Niza seleccionadas en la pestafia de “Alcance”, para ello,
es necesario hacer clic en el boton [Estadisticas] y esperar unos cuantos segundos. De
esta forma, puede hacerse una idea de cuantos resultados pueden llegar a salir por
cada categoria de Viena seleccionada.

Otra de las caracteristicas de este criterio de busqueda, es que en esta pestafa se
permite igualmente el condicionamiento a través de la opcion “Estructura”
condicionando a la aparicién de una, dos y hasta tres categorias, como se explico
anteriormente.
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7.5.2.5 Diligenciar la casilla de busqueda denominada Arte

En esta pestana se ingresa la imagen que se desea comparar, para que el Sistema se
encargue de buscar en la base de datos disefios que considere cuentan con una
estructura semejante. Este item es netamente informatico y la busqueda se hace con
fundamento en criterios previamente establecidos en el software.

Adicionar arte

m Seleocionar o soitar una imagen | Obtener imagen de ia marca SD2D20/0047384 Recutados porimagen: | 100 (Par defects: 100}

= 09000002811d4ba2.jpg B &

| gi
creora

= [ Guaraar7| B Cc.p1ar7| -*

llustracion 10 Ingreso de preguntas en arte de etiquetas, tomado del SIP/

De ser necesario editar la imagen, puede seleccionarse nuevamente el arte grafico,
para lo cual solamente hay que hacer clic en el botdn [Obtener imagen de la marca
XXXXXXXX]. Este boton solamente sirve si la imagen ha sido editada, pues el sistema
no buscara 2 veces lo que entiende como la misma imagen sin editar. De ser necesario,
también se puede hacer uso de la opcidon [examinar], para obtener una imagen del
computador y luego [Cargar] la imagen al sistema.

7.5.2.6 Analizar los resultados arrojados

Una vez incluidas todas las categorias necesarias para realizar la busqueda, se debe
seleccionar [Ejecutar] y luego [Resultados]. El sistema generara la siguiente pantalla:



PROCEDIMIENTO Cadigo: P101-P01
REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10

Industria y Comercio SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES 5zt -2a 1oss

E’ SD2020}'0047384—1 [ EJECUTadO ] | Modificar | ! Copiar ‘ !Camplela

Aleance “ m
No_Expadiente SO2020/0047384

Refarencia SD2020/0047284 creora Tipo No Art

Condexto Examinacion

ANGIE GERALDINE HERRERA ROJAS
= X =z M. EXT. TERR.

Bisqueda. Fecha al | 11172020 B 1

117112020

117112020

o Ejecutado

Denominacion oreora

Fecha de Radicacion desde 12/05i2020

Fecha de prioridad

27

o

= 274
0

197

= 0

0 seg

Numero maximo de resultados 2000

Combinacién de bisquedas
Verbales y Viena

Union (o}
Clases de Niza Clase{s} de Niza en conflicto
n 7seg

o 13seg

2652 - 101112020

Naturaleza

Estados

5. 10, 20. 30, 40. 50, 60, 70, B0, B2 85, 00, 100, 17

Busqueda de plantilla fz | Mostrar

= EEES *
llustracion 10 Resultados de busqueda en ACSEPTO, tomado del SIPI

En la parte derecha de la pantalla se encuentran las estadisticas de la busqueda,
indicando la cifra de resultados nominativos, por clasificacion de Viena o por arte
grafico, asi como el tiempo que se demoré en realizar la busqueda.

Esta pantalla es informativa y permite verificar los criterios de busqueda. De ser
necesario hacer alguna modificacion, se requiere presionar el boton de [Modificar] en la
parte superior y lo arroja a la ventana anterior, con posibilidad de hacer variaciones.
Esta opcidn borra los resultados obtenidos, esto es, genera una nueva busqueda.

Para poder realizar otra busqueda sin perder los resultados, es necesario hacer clic en
el botdn [Copiar]. Al hacer clic en el botdén [Resultados] arroja la pantalla de resultados
como tal:
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llustracion 11

\ Siguiente \ -

. Resultados de busqueda en ACSEPTO, tomado del SIP!

El resaltado rojo corresponde al signo sobre el cual se esta haciendo la examinacion.

El resaltado azul corresponde a una solicitud a nombre del mismo solicitante del signo a
examinar (otro antecedente de propiedad del mismo titular del resaltado en rojo).

Los resaltados en aguamarina corresponden a un signo con varios titulares siendo uno

de ellos el mismo que el

de la solicitud del signo examinado.

Cuando se hace una busqueda de un signo mixto, o se utilizan los criterios de “Viena” o
“Arte”, el sistema permite visualizar dichos resultados en mosaico (parte izquierda de la
pantalla, debajo del botén azul “pregunta”, los resultados son visualizados de la

siguiente forma.
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Al posicionar el cursor sobre cualquier resultado, arrojara un menu emergente con 5
opciones, incluyendo la opcion de “zoom”, para ver el arte grafico del signo de una
manera mas clara.

Cualquier resultado puede ser resaltado — en verde — al hacer clic sobre el mismo, esto
facilita su visualizacién y en el evento de ser necesario, pueden ser exportados a un
archivo de Word a través del botén [Reporte] en la parte superior de la pantalla.

Una vez finalizada la busqueda — y generado el reporte si resulta necesario — el
examinador podra culminar la consulta presionando el boton de [Completa], guardando
la busqueda, la que podra ser consultada pero no modificada.

Para abandonar la busqueda, simplemente puede cerrarse la pestafia del navegador, o
ir al menu superior y proceder a una nueva busqueda en la opcion de “Buscar”, caso en
el que tendra que digitar el numero de expediente como se explicé anteriormente.
Abandonada la busqueda, el sistema guardara el estado de la misma.

7.6 ETAPA 6: CONCEDER O DENEGAR LA SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS
7.6.1 Proyectar las resoluciones de concesion o negacion de signos distintivos

El examinador debe sustanciar los actos administrativos de negacién o concesion
motivada teniendo en cuenta que la parte motiva se fundamenta en las normas
pertinentes, en el concepto de la norma y en la aplicacion al caso concreto de la misma,
para lo cual se debe propender por la prueba de las afirmaciones en diccionarios,
paginas Web, jurisprudencia y doctrina, y en los resultados obtenidos de ACSEPTO,
SIPI y de ser el caso de las demas fuentes consultadas. Asi mismo, la parte resolutiva
debe incluir la decision de negar o conceder el signo distintivo.

Tratandose de la concesidon de una marca debera precisarse:

- La marca

- La etiqueta en caso de ser una marca respecto de la que se requiera  dicho
elemento, como mixta, figurativa o tridimensional.

- Los productos o servicios para los que se les concede la marca.

- El nombre del titular.

- El domicilio y direccion del titular.

- Vigencia de la concesion.

Tratandose de la concesion de lema comercial debera precisarse:

Lema comercial
El nombre del titular
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El domicilio y direccion del titular.

Informacion de la marca asociada (su denominacion y certificado)

Vigencia de la concesion (en este caso especifico la vigencia sera la misma de la
de marca asociada).

Ademas, toda resolucién debe contener la orden de notificacidn de las partes otorgando
recurso de apelacién, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion,
ante el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial.

7.6.2 Revisar las concesiones y negaciones por parte de los examinadores
competentes de los grupos de trabajo

Los examinadores encargados de revisar las decisiones proyectadas deberan verificar
que las busquedas realizadas se hayan realizado teniendo en cuenta los criterios
necesarios y pertinentes en el caso concreto, igualmente deberan revisar que los
argumentos de concesion o negacion se encuentren ajustados a las normas vigentes y
finalmente que las resoluciones contengan la informaciéon necesaria tanto del signo
como del titular o solicitante del mismo.

El servidor publico o contratista encargado de la revision ingresara a la tarea de
“‘Revisién del examen de fondo” de la solicitud de registro en tramite, la cual se
identifica por su numero de radicado.

El revisor verificara la examinacion efectuada por el examinador a cargo del tramite,
verificando que se hayan revisado todas las causales de irregistrabilidad contempladas
en la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones, las cuales se
encuentran en el Check list de la examinacion y de igual manera, revisara antecedentes
marcarios encontrados por el examinador a cargo del tramite, verificando los criterios de
busqueda utilizados en ACSEPTO, SIPI y otras fuentes asi como los resultados si
encuentra que el proyecto cumple con los criterios establecidos por la Delegatura y se
encuentra ajustado a derecho procedera a enviar el proyecto a firma del Director.

Si la solicitud de registro del signo distintivo no tiene todos los requisitos cumplidos para
su registrabilidad o cumpliendo con los mismos requiere una concesion de tipo
ajustada, el revisor devolvera el tramite al examinador a través del Sistema de
Informacién de Propiedad Industrial (SIPI), indicando en la casilla “observaciones”, los
motivos por los cuales no aprueba el proyecto.

El examinador a cargo del tramite debera elaborar el correspondiente acto
administrativo con las correcciones o modificaciones sugeridas por el revisor, teniendo
en cuenta los formatos para ello establecidos en el Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial (SIPI).



PROCEDIMIENTO Cadigo: P101-P01
REGISTRO DE MARCAS DE PRODUCTOS Y [version: 10

Industria y Comercio SERVICIOS Y LEMAS COMERCIALES 5zt e

El Director de Signos Distintivos debera ingresar al Sistema de Informacién de
Propiedad Industrial (SIPI) identificar en la su bandeja las tareas de “Decision Final del
Examen de Fondo” revisar que las decisiones se ajusten a los estandares de calidad y
a los criterios generales establecidos por Delegatura de Propiedad Industrial. Si
cumplen con lo anterior, procedera a aprobarla y de no ser asi podra devolver el
expediente al examinador a cargo del tramite que proyectdé la decision.

7.6.3 Verificar division en el examen de fondo de una solicitud de registro de
marca multiclase

Para el tramite de una solicitud de division de la solicitud de registro de una marca el
solicitante debe radicar el Formulario de Division de la Solicitud o del Registro de Marca
y Lemas, Formato Pl01-F08, si la solicitud se realiza en fisico, o bien realizar su
solicitud de divisional a través del Sistema de Informacion de Propiedad Industrial
(SIPI).

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

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

Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca debe ser negado
para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero concedido
para los restantes, s6lo se pronuncia respecto de la negacion.

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

Si se presenta algun defecto en la solicitud de divisidbn por no cumplirse con los
requisitos antes indicados, la Superintendencia requerira al solicitante para que dentro
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del término de un (1) mes, subsane las irregularidades vy, si no lo hiciere, la solicitud de
registro de una marca continuara como fue originalmente presentada.

Si el solicitante no divide la solicitud y la Superintendencia revoca la negativa y concede
el registro de la marca, la fecha de vigencia del registro marcario es la de esta ultima
Resolucién. En este evento, la Direccion de Signos Distintivos expide el certificado
unico de registro marcario.

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

En todos los casos el solicitante debe presentar la peticidn de division de la solicitud
indicando los productos y/o servicios que se dividen de la solicitud inicial, agrupandolos
por clases cuando deban ser clasificados en clases diferentes y el numero de
solicitudes fraccionarias solicitadas, con excepcion de lo previsto en el inciso tercero del
numeral 1.2.5.7.1 del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica.

Con la solicitud de division debe anexar el pago de la tasa correspondiente a cada
solicitud fraccionaria ademas de los requisitos anteriores.

Si se acepta la divisibn de la solicitud, la Superintendencia asigna a cada nuevo
expediente un numero de radicacion distinto. El expediente resultante de cada solicitud
fraccionaria contendra la informacion de la solicitud inicial.

7.6.3.1 Verificar division en el examen de fondo de una solicitud de registro de un
lema comercial multiclase

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

7.6.4 Realizar denegacion provisional de extensiones territoriales negadas de
oficio

En el caso que una solicitud de extension territorial sea negada de oficio por esta
entidad por considerar que se encuentra incursa en alguna de la causales de
irregistrabilidad contempladas en la normatividad andina, el Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial (SIPI), de manera simultdnea con la numeracién del acto
administrativo, generara una comunicacion automatica de denegacion provisional a la
OMPI en el cual senale el numero de expediente (ref. interna); el numero de registro
internacional; nombre y direccion del solicitante de la extension territorial; marca
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fundamento de la negacion (numero de certificado, nombre del titular y su domicilio y
clase de productos o servicios que identifica); disposicion en la que se fundamenta la
negacion y el término para presentar recurso de apelacion ante el Superintendente
Delegado de Propiedad Industrial.

7.6.5 Realizar Examen de Fondo con Oposiciones

Respecto al examen de fondo de las solicitudes de registro con oposicion, el
examinador designado debe:

Revisar a través de la base de datos que en efecto se emitio el oficio de traslado
y revisar si se corrio traslado de todas las oposiciones.

Verificar que la oposicién se hizo dentro del término legal establecido, si es asi
debe revisar si aportd el poder (formulario PI01-F23) debidamente conferido y
que cumpla con los requisitos de ley.

Examinar que la publicaciéon de la solicitud de registro se haya realizado de
manera correcta.

Verificar si la solicitud de registro cumple con los requisitos de forma exigidos en
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y las normas nacionales
concordantes.

En el caso de solicitudes presentadas en fisico revisar que la informacion
disponible en el SIPlI sea un reflejo de los documentos aportados en el
expediente.

En caso de verificar que la solicitud de registro no cumplia con los requisitos
necesarios para ser publicada o si la publicacion realizada presenta alteraciones
sustanciales del signo solicitado, procedera a realizar el tramite correspondiente
para corregir la actuacion administrativa.

En caso de verificar que la oposicidon se encuentra fundamentada en una
solicitud de registro presentada ante las oficinas de registro de los demas paises
miembros de la Comunidad Andina, debera informar al Coordinador del Grupo de
Trabajo de tal circunstancia, a efectos de ordenar la suspension de este tramite y
hasta tanto se informe lo concerniente al agotamiento de su proceso de registro
en el respectivo pais.

En caso de verificar que las partes han solicitado la celebracion de la audiencia
de facilitacion contemplada en la Circular Unica y siempre que la discusién sobre
la registrabilidad del signo objeto de estudio esté referida a las causales de
irregistrabilidad contenidas en los articulos 135, literales i), j) y k), 136 y 137 de la
Decision 486, procedera, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo
de la solicitud a fijar fecha y hora para su practica. La providencia que fije fecha y
hora para la celebracion de la audiencia sera notificada a las partes de
conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 literal ¢) del Capitulo Sexto del
Titulo | de la Circular Unica.
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En caso de verificar la radicacion de una solicitud de divisién de la solicitud de
registro, procede a decidir cada una de las oposiciones en proyecto separado.

Posteriormente:

Elabora, mediante el empleo de la plantilla respectiva el acto administrativo que decida
sobre la declaratoria fundada(s) o infundada(s) de la (las) oposiciones presentadas,
ajustando la argumentacion al caso concreto y contestando cada uno de los
argumentos expuestos por las partes y los que de oficio se consideren convenientes.

Se deciden en proyecto separado, las oposiciones que resulten de solicitudes de
registro multiclase respecto de las cuales se hubiere solicitado su division.

En el evento en que se hubiere llevado a cabo la audiencia de facilitacion, debe verificar
el contenido del acta y dejar constancia de que todos los compromisos adquiridos por
las partes se han cumplido a cabalidad para que el signo solicitado pueda ser
registrado.

El examinador designado para proyectar la resolucion debe tener en cuenta que la
parte motiva y resolutiva deben tener absoluta concordancia entre si.

Parte motiva: Se fundamenta en las normas pertinentes, el concepto de la norma y
en la aplicacion al caso concreto de la misma, para lo cual se debe propender por la
prueba de las afirmaciones en diccionarios, paginas Web, jurisprudencia y doctrina,
y en la informacién del Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI).

Parte resolutiva: Incluye la decisién de si se declara fundada(s) o infundada(s) la(s)
oposicion(es) presentada(s) y si corresponde a la Direccion conceder o negar el
registro del signo distintivo solicitado.

Tratandose de la concesion de una marca debera precisarse:

La marca

La etiqueta en caso de ser una marca respecto de la que se requiera dicho
elemento, como mixta, figurativa o tridimensional.

Los productos o servicios para los que se les concede la marca.

El nombre del titular.

El domicilio y direccion del titular.

Vigencia de la concesion.

Tratandose de la concesiéon de lema comercial debera precisarse:
Lema comercial
El nombre del titular
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El domicilio y direccion del titular.

Informacion de la marca asociada (su denominacion y certificado)
Vigencia de la concesidén (en este caso especifico la vigencia sera la
misma de la de marca asociada).

Ademas, toda resolucién debe contener la orden de notificacién de las partes otorgando
recurso de apelacién, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion,
ante el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial.

Una vez elaborado el proyecto se envia al revisor, y:

- Si encuentra el acto administrativo ajustado, lo envia al director para su firma.

- Si no lo encuentra ajustado realiza las sugerencias pertinentes para adecuar el
acto a los estandares de precision y a los criterios generales de la Delegatura
para la Propiedad Industrial, realiza las observaciones en la casilla del sistema
destinado para ello, a efectos de que se corrija el acto, y lo remite al examinador
competente.

El Director de Signos Distintivos revisa el proyecto de resolucion y observa que se
ajuste a los estandares de calidad y a los criterios generales establecidos por la
Delegatura de Propiedad Industrial, si cumple con lo anterior procede a aprobar el
proyecto, si no, lo devuelve al examinador principal para que atienda las observaciones
consignadas.

Al dia siguiente (12:01 a.m) de la aprobacion de la resolucion de concesidén o negacion
por parte del director, el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI),
numerara de manera automatica la resolucién, generara una tarea en la bandeja del
solicitante de “presentar recurso de apelacioén”, y le enviara un correo electrénico a su
e-mail de contacto, informando que la solicitud ha sido decidida y adjuntando la
resolucion expedida.

7.7 ETAPA 7: REALIZAR NOTIFICACION
7.7.1 Realizar notificacion electronica

- Una vez expedido el acto administrativo que pone fin a una actuacién administrativa
se remitira por correo electronico a cada una de las personas que deban ser
notificadas, comunicandole sobre la resoluciéon proferida y la visualizacién de su
contenido.

- En el evento de que no disponga la Superintendencia de Industria y Comercio de la
direccion electronica de alguna de las personas que deben ser notificadas, o que
disponiendo de una direccion no sea posible el envio del correo electronico por
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algun error en dicha direccion, se debera dejar constancia en el expediente del
envio fallido.

- La notificacion se entendera surtida pasado un mes de la fecha del envio del correo
electrénico, fecha a partir de la cual se contabilizaran los términos para que se
produzca la firmeza del acto administrativo y/o para la presentacion de recursos
procedentes.

- En cualquier caso y cuando el término esté concedido a su favor, las partes podran
renunciar a los términos que estén corriendo, a través del Sistema de Informacion
de Propiedad Industrial (SIPI), ingresando a la tarea atada a su numero de radicado
y seleccionando la opcion de “renuncia a términos”.

En caso de que las partes notificadas de la decisién resolutiva de una solicitud de
registro de signos distintivos interpongan el recurso necesario para el agotamiento del
procedimiento en sede administrativa se seguira la etapa 7.8 de este procedimiento,
con las partes especiales referidas a propiedad industrial.

7.7.2 Generar certificado de registro

Los certificados son generados por el sistema una vez el acto administrativo que
decidi6é de fondo la solicitud queda debidamente ejecutoriado. El certificado contendra
la siguiente informacion: numero de certificado, nimero del expediente, clase con los
productos y/o servicios, tramite, numero de resolucion, fecha de la resolucion, vy
vigencia.

Verificacion vigencia

- Para solicitudes radicadas hasta el aino 1995 inclusive, se verifica sistematica y
fisicamente la existencia del pago del retiro de titulo. En caso de que fisicamente
no exista el documento, se solicita a la Oficina de Tecnologia e Informatica una
certificacion de la existencia de dicho pago y se verifica con Direccion Financiera.
Con este documento se procede a la asignacion. Para los expedientes
posteriores la tasa que se paga con la solicitud del registro incluye el retiro del
titulo.

- Para los registros de marcas que fueron concedidas con anterioridad a junio 13
de 2003, se debe verificar la vigencia del registro.

- Para los expedientes concedidos después del 13 de junio de 2003, la fecha de la
resolucién y la fecha de iniciacién de la vigencia son iguales.

- Para los registros concedidos desde el 21 de noviembre de 2017 la vigencia sera
partir de la fecha de la concesion, siendo esta la fecha en que quede en firme el
acto administrativo que concede el registro.

7.8 ETAPA 8: RECIBIR Y TRAMITAR RECURSOS
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Mediante la interposicion de recursos de apelacion el recurrente requiere que se aclare,
modifique, adicione o revoque una decision proferida por la Direccion de Signos
Distintivos.

El tramite de los recursos de apelacién se adelantara por parte del Grupo de Trabajo de
Via Gubernativa, donde el recurso sera asignado a un examinador a efectos de que
estudie y resuelva el recurso interpuesto; para tal efecto debe:

- Evaluar el cumplimiento de los requisitos formales para la interposicion del
recurso.

- Evaluar las pruebas, modificaciones y tasas pagadas,

- De ser el caso, dar traslado a pruebas presentadas; y

- Elaborar el acto administrativo que decide el recurso.

7.8.1 Evaluar el cumplimiento de los requisitos formales para la interposicién del
recurso

Frente a los actos administrativos proferidos por la Direccion de Signos Distintivos,
procede el recurso de apelacion. El recurso debera interponerse por escrito dentro de
los diez (10) dias siguientes a la notificacion del acto administrativo recurrido, ante el
funcionario que dicté la decision (excepto lo dispuesto para el recurso de queja), para lo
cual la contabilizacion del término para la presentacidén de los recursos procedentes se
hara teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Capitulo Sexto del Titulo | de la
Circular Unica.

Para los recursos en materia de propiedad industrial el recurso podra interponerse
directamente en la tarea asignada para ello en la plataforma del Sistema de Informacién
de Propiedad Industrial (SIPl) o, a través de memorial dirigido al Superintendente
Delegado para la Propiedad Industrial, a través del servicio de recepcion de
documentos a cargo del Grupo de Gestidén Documental y Archivo de la Entidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio recibird recursos por los medios
electronicos oficialmente dispuestos por la Entidad para tal fin, esto es, a través del
Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI), hasta las 23 h 59’ del dia en que
vence el término para presentarlos, entendiéndose éstos radicados a través de la
plataforma tecnoldgica con la estampa de tiempo asignada por el sistema. Los recursos
también podran ser radicados en el Centro de Documentacion e Informacion de la
Superintendencia, en el horario de atencion al publico, cuando sean presentados en
fisico.

El examinador del Grupo de Via Gubernativa debe verificar que el recurso haya sido
presentado conforme lo reglado en el articulo 77 de la ley 1437 de 2011: i) interponerse
dentro del plazo legal, por el interesado o su representante debidamente constituido; ii)
indicar la sustentacion del recurso, la cual debera ser concreta de acuerdo a los motivos
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de su inconformidad, iii) indicar claramente los datos personales del recurrente y iv) de
ser el caso, verificar las pruebas que pretende hacer valer el recurrente con su escrito
de recurso.

De no encontrarse cumplidos los requisitos legales antes descritos, procedera su
rechazo conforme lo dispone el articulo 78 de la ley 1437 de 2011.

7.8.2 Evaluar las pruebas, modificaciones y tasas pagadas

Junto con el recurso de apelacion podran presentarse solicitudes de modificacion a la
solicitud o division del tramite objeto de recurso.

El examinador debera verificar que las modificaciones presentadas se ajusten a lo
reglado en el articulo 143 de la Decision 486.

En los casos en que se presente solicitud de division, el examinador debera verificar
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 277 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina y verificar el pago de la tasa correspondiente y que
la misma haya sido presentada de conformidad a lo senalado en el numeral 1.2.5.7.2.
del Capitulo Primero del Titulo X, de la Circular Unica. De no cumplir con los requisitos
senalados, la divisional se entendera como no presentada y se continuara el estudio del
caso con la informacion obrante en el expediente.

7.8.3 Dar traslado a pruebas presentadas (en caso de ser necesario)

Cuando con los recursos se aporten pruebas en un tramite en el que intervenga mas de
una parte, el examinador proyectara para firma del Coordinador de Via Gubernativa
oficio de traslado de pruebas al que hace referencia el articulo 79 de la Ley 1437 de
2011, por un término de cinco (5) dias, para que presenten sus argumentos si lo
estiman conveniente. El oficio de traslado de pruebas se notificara segun lo establecido
en el numeral 6.2 del Capitulo Primero del Titulo | de la Circular Unica, y generara para
la parte una tarea de respuesta a la apelacién interpuesta.

7.8.4 Elaborar el acto administrativo que decide el recurso.

El examinador a cargo del tramite procedera a revisar el proceso administrativo
mediante el cual se expidié el acto administrativo impugnado, en aras de verificar que
no exista vicio dentro del tramite que implique una nulidad a futuro, asi mismo, realizara
una verificacion del examen realizado en la instancia inicial, y se pronunciara respecto
de los argumentos planteados por el recurrente, siendo ésta la competencia sobre la
cual podra pronunciarse en el acto administrativo que resuelve el recurso interpuesto.

En caso de que junto con el recurso se hayan presentado pruebas nuevas, el
examinador se pronunciara en la resolucion sobre su pertinencia, sobre el rechazo de
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las que sean ilegales o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente
impertinentes y las manifiestamente superfluas de acuerdo con el articulo 168 del
Cddigo General del Proceso.

El examinador elaborara el acto administrativo atendiendo lo dispuesto en el articulo 80
de la Ley 1437 de 2011, resolviendo todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso, elaborando en el
SIPI la Resolucion por la cual se resuelve un recurso de apelacion, y de ser el caso,
enviando el documento para revision, aprobacion y firma electronica de los servidores
publicos designados. En caso de que el servidor publico que revisa y aprueba el acto
administrativo advierta errores enviara el proyecto al examinador que realizo el proyecto
para su correccion y una vez se subsanen el servidor publico encargado de la revision y
aprobacion continuara con el tramite.

El acto administrativo elaborado puede confirmar la decisién impugnada, revocarla o
corregirla. En estos dos ultimos casos, el examinador debera seguir el siguiente
procedimiento dentro del sistema.

-Cuando se revoca y niega la solicitud presentada: se debe editar el caso y cambiar
el estado del tramite a "Negado".

-Cuando se revoca y se regresa la solicitud presentada a una etapa procesal
previa: previo al envio de la resolucién a la etapa siguiente, se debe iniciar en el
sistema el flujo de trabajo de “examen de forma” o “examen de fondo” segun
corresponda, modificar la tarea que debe iniciar en la Direccion de Signos Distintivos
para seleccionar la etapa interna de la tarea (examen de forma tras requerimiento o
examen de fondo tras requerimiento), asignar la tarea a iniciar al usuario
correspondiente en la Direccidn de Signos Distintivos y aceptar todo el procedimiento
anterior para que se vea reflejada la tarea creada.

-Cuando se revoca y concede la solicitud presentada: se debe editar el caso,
verificar que la informacion del tramite corresponda con el acto administrativo elaborado
(signo, etiqueta, descripcion, cobertura, nombre del titular) y aceptar el registro del
signo para que se genere el titulo correspondiente.

Una vez generado el acto administrativo, pasara a revision del funcionario competente,
quien verificara el cumplimiento de los pasos anteriormente descritos, asi como el
sentido de la decision, verificando que esté en la linea doctrinal de la Superintendencia.
La correccion de errores materiales sobre derechos concedidos podra ser solicitada en
el recurso contra el acto administrativo de concesion.

Por su parte, la correccidon de errores formales de los actos administrativos se podra
realizar de conformidad con el articulo 45 de la Ley 1437 del 2011 y la revocatoria
directa de los actos administrativos podra por los mismos funcionarios que los hayan
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expedido

o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte siempre que

se cumplan lo dispuesto en el articulo 93 de la Ley 1437 del 2011.

Las correcciones de errores no atribuibles a la Superintendencia se efectuaran previo

pago de

la tasa oficial establecida para dicho fin cuando estos sean atribuidos al

solicitante. La solicitud de correccion se presentara en cualquier momento.

8 DOCUMENTOS RELACIONADOS

GDO01-P01 Procedimiento de Archivo y Retencion Documental
GDO01-P02 Procedimiento de Correspondencia y Sistema de Tramites
GJ06-P01  Procedimiento Notificaciones

PI101-F23

P101-FO1
PI101-F08
PI01-F12
MM2

MM4

Formulario unico para otorgar poder al abogado en los tramites de
propiedad industrial
Registro de marcas y lemas comerciales
Division de la solicitud y del registro
Presentacion de oposicion
Solicitud de registro internacional regida exclusivamente por el Protocolo de
Madrid
Designacion posterior al registro internacional

9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSION

N —

OCONSO AW

10
11.

12.
13.

. Se realiz6 una revisidon y ajuste general del documento.
. Actualizacion del numeral 3 Glosario, definiciones: Holograma, marca,

transformacion del registro internacional, Gaceta de la Propiedad Industrial, maraca
animada o de movimiento, Sistema de Informacion de Propiedad Industrial SIPI.
Actualizacién de numeral 4 Referencias, actualizacion de cuadro normativo.
Actualizacién del numeral 5 Generalidades.

Actualizacion del numeral 5.1 Solicitud de marca internacional.

Actualizacién del numeral 7.1 RECIBIR SOLICITUD

Actualizacién del numeral 7.2.2.1 Solicitud en fisico.

Actualizaciéon del numeral 7.2.2.1 Solicitud en linea.

Actualizaciéon del numeral 7.4 Realizar examen de forma a las oposiciones.
Actualizacion del numeral 7.5 Realizar examen de fondo a las oposiciones.
Actualizacion del numeral 7.6 Conceder o denegar la solicitud de signos distintivos
Actualizacién del numeral 7.7.2 Generacion de certificado de registro
Actualizacién del numeral 7.8 Recepcidn y tramite de recursos.

Fin documento




	1 OBJETIVO
	2 DESTINATARIOS
	3 GLOSARIO
	4 REFERENCIAS
	5 GENERALIDADES
	5.1 SOLICITUD DE MARCA INTERNACIONAL
	5.1.1 Presentación como oficina de origen
	5.1.2 Transformación del registro internacional
	5.1.3 Solicitudes multiclase


	6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO
	7 DESCRIPCION DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
	7.1 ETAPA 1: RECIBIR SOLICITUD
	7.1.1 Recibir e ingresar las solicitudes presentadas en físico al SIPI
	7.1.2 Digitalizar solicitud y asignar fecha de presentación
	7.1.3 Asignar expedientes para complementación

	7.2 ETAPA 2: REALIZAR EXAMEN DE FORMA
	7.2.1 Verificar requisitos admitir solicitud y ordenar publicación.
	7.2.2 Verificar datos del apoderado
	7.2.2.1 Solicitud física
	7.2.2.2 Solicitud en línea

	7.2.3 Elaborar requerimiento
	7.2.3.1 Firmar oficios
	7.2.3.2 Declarar abandono de la solicitud


	7.3 ETAPA 3: PUBLICAR SOLICITUD
	7.3.1 Revisar solicitudes a publicar y ordenar su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.
	7.3.2 Realizar modificaciones a las solicitudes antes de su publicación
	7.3.3 Realizar modificaciones presentadas a las solicitudes con posterioridad a su publicación

	7.4 ETAPA 4: REALIZAR EXAMEN DE FORMA A LAS OPOSICIONES
	7.4.1 Recibir, radicar oposición
	7.4.2 Realizar complementación
	7.4.3 Elaborar oficio (Traslado, requerimiento, caución, inadmisión)
	7.4.4 Aprobar y firmar oficios

	7.5 ETAPA 5: REALIZAR EXAMEN DE FONDO
	7.5.1 Realizar examen de fondo de las solicitudes sin oposición
	7.5.2 Buscar antecedentes marcarios en el aplicativo ACSEPTO por examinación.
	7.5.2.1 Establecer criterios de búsqueda en examinación.
	7.5.2.2 Definir el alcance de la búsqueda
	7.5.2.3 Incluir términos en la casilla Nominativo
	7.5.2.4 Diligenciar la casilla de búsqueda para la clasificación de Viena
	7.5.2.5 Diligenciar la casilla de búsqueda denominada Arte
	7.5.2.6 Analizar los resultados arrojados


	7.6 ETAPA 6: CONCEDER O DENEGAR LA SOLICITUD DE SIGNOS DISTINTIVOS
	7.6.1 Proyectar las resoluciones de concesión o negación de signos distintivos
	7.6.2 Revisar las concesiones y negaciones por parte de los examinadores competentes de los grupos de trabajo
	7.6.3 Verificar división en el examen de fondo de una solicitud de registro de marca multiclase
	7.6.3.1 Verificar división en el examen de fondo de una solicitud de registro de un lema comercial multiclase

	7.6.4 Realizar denegación provisional de extensiones territoriales negadas de oficio
	7.6.5 Realizar Examen de Fondo con Oposiciones

	7.7 ETAPA 7: REALIZAR NOTIFICACIÓN
	7.7.1 Realizar notificación electrónica
	7.7.2 Generar certificado de registro

	7.8 ETAPA 8: RECIBIR Y TRÁMITAR RECURSOS
	7.8.1 Evaluar el cumplimiento de los requisitos formales para la interposición del recurso
	7.8.2 Evaluar las pruebas, modificaciones y tasas pagadas
	7.8.3 Dar traslado a pruebas presentadas (en caso de ser necesario)
	7.8.4 Elaborar el acto administrativo que decide el recurso.


	8 DOCUMENTOS RELACIONADOS
	9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN

