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1. OBJETIVO

Describir los pasos para realizar el examen de una solicitud de Registro de Disefio
Industrial presentada a tramite, para establecer si cumple con los requisitos
estipulados en la Decision 486 de la Comunidad Andina.

2. DESTINATARIOS

Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los servidores publicos o
contratistas, conocidos como Examinadores, asignados por la Direccion de Nuevas
Creaciones para tramitar las solicitudes de Registro de Disefio Industrial.

3. GLOSARIO

CAN: Sigla que identifica a la Comunidad Andina, la cual es un organismo regional
ubicado en América del Sur, conformado por La Republica de Bolivia, La Republica
de Colombia, La Republica del Ecuador y La Republica del Pera.

COORDINADOR DE GRUPO: Servidor publico que tiene dentro de sus funciones
orientar la ejecucién de las labores del grupo bajo su cargo, coordinar las
actividades de los funcionarios y evaluar el desempefio de cada uno de ellos, y
proponer medidas de mejoramiento y velar por el cumplimiento de las metas
institucionales.

DAS: El Servicio de Acceso Digital (DAS) de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual -OMPI- es un sistema electronico que permite el intercambio
seguro de documentos de prioridad y otros documentos similares entre las Oficinas
de Propiedad Industrial (PI), que hacen parte del servicio. El sistema permite a los
solicitantes y a las oficinas cumplir el requisito previsto en el Convenio de Paris
(articulo 10 de la Decision 486 de 2000) respecto a la presentacion de una copia
certificada en un entorno electronico.

DERECHO DE PRIORIDAD: De conformidad con el articulo 9 de la Decision 486
de la Comunidad Andina, la primera solicitud de Registro de Disefio Industrial
validamente presentada en un pais miembro o ante alguna autoridad internacional
con la cual se tenga Convenio, dara lugar a que la solicitud presentada se beneficie
de tal prioridad, por lo cual no podra verse afectada por las divulgaciones que hayan
sucedido entre la fecha de presentacion de la primera solicitud presentada en el
mundo y la fecha de presentacion de la solicitud presentada en Colombia. En
materia de prioridad de solicitudes de Registro de Disefio Industrial, la misma
debera ser solicitada dentro de los seis meses siguientes, contados desde la fecha
de presentacién de la solicitud cuya prioridad se invoca.



https://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/

Cadigo: PI102-104

.E——“ ’—J‘
\\l/) INSTRUCTIVO EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE

Superintendencia de REGISTRO DE DISENO INDISTRIAL version: 4

Industria y Comercio .
B Pagina 4 de 49

EXAMINADOR: funcionario publico o contratista con conocimiento técnico o legal
para tramitar las solicitudes, es decir, adelantar el examen de forma, asi como, el
examen de fondo (novedad) de las solicitudes de Registro de Disefio Industrial.

FECHA DE PRESENTACION: Fecha que asigna la Oficina a una solicitud, cuando
hay cumplimiento de los requisitos de admision a tramite. En los casos en que la
informacion y los documentos radicados cumplen los requisitos de admision, la
fecha de presentacidon coincide con la de radicacion; en caso contrario, es decir
cuando no se cumplen los requisitos para admision a tramite, la fecha de
presentacion es aquella en la que el solicitante acredite el cumplimiento de los
mismos ante la Oficina de Propiedad Industrial.

FECHA DE RADICACION: Fecha en la cual un solicitante radica ante la Oficina de
Propiedad Industrial, bien sea de forma fisica o virtual, los documentos relacionados
con una solicitud de registro de disefo industrial.

GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Para temas de propiedad industrial
es el medio de publicacion de una solicitud con el fin de divulgarla para consulta de
terceros interesados, para que, entre otras cosas, quién tenga legitimo interés
pueda presentar oposicion fundamentada, garantizando de esta forma el
cumplimiento del requisito de publicidad de los tramites de Propiedad Industrial.

IGU: Interfaces gréaficas de usuario, conocidas también como: GUI (Graphical User
Interphase), por sus siglas en inglés, hace referencia en sentido amplio a cualquier
interfaz visual que permita a los usuarios interactuar con dispositivos electronicos a
través de elementos electronicos/digitales.

De esta forma, son todas aquellas imagenes u objetos gréaficos que representan a
un programa o aplicacion y que intermedian entre el usuario y dicho programa, las
cuales, mediante un entorno visual, permiten que por medio de una accién
(seleccion, toque, arrastre), el usuario se comunique con el sistema operativo de
cualquier dispositivo electronico o digital (celular, tableta, computadora, monitor de
un equipo médico, juego electrénico, tablero de vehiculo etc.) obtenga una
respuesta y realice una accion a través de iconos, mends, barras de
desplazamiento, ventanas, animaciones de transicion, cuadros de dialogo, entre
otros.

OFICINA VIRTUAL/SIPI: El Sistema de Informacién de Propiedad Industrial -SIPI-,
es un sistema para la administracion de los asuntos de Propiedad Industrial, en el
gue los solicitantes podran tener acceso a toda la informacién de los expedientes a
través de la pagina web, administrar sus casos, hacer seguimiento y recibir las
notificaciones al correo electrénico.
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De igual forma, el sistema le permitird al usuario administrar su solicitud y/o
portafolio de Propiedad Industrial directamente, sin necesidad de acudir a otras
herramientas. De igual forma, los usuarios autorizados (sean apoderados,
representantes legales o empleados de una empresa) también tendran acceso para
adelantar los respectivos tramites de manera electronica.

OPOSICION: Peticion que formula una persona con legitimo interés dentro del
término establecido para ello, para que la Oficina de Propiedad Industrial niegue el
derecho cuya concesion se solicita, en razén a que la solicitud de registro de disefio
industrial no reune los requisitos establecidos por la normatividad correspondiente
para su concesion.

REQUERIMIENTOS: Las notificaciones que realiza la oficina nacional competente
al solicitante de un registro de disefio industrial, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 120 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, con el fin de que complete
los requisitos previstos en los articulos 117 y 118, lo requerido con ocasion de estas
comunicaciones se debe responder dentro del plazo de treinta dias siguiente a la
fecha de notificacidn. A solicitud de parte, el plazo mencionado podra ser prorrogado
una sola vez y por un periodo igual.

REQUISITOS MINIMOS: Son los requisitos que una solicitud de registro de disefio
industrial debe cumplir para que se le asigne fecha de presentacion. Tales requisitos
se encuentran establecidos en el articulo 119 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina. En el caso de solicitudes electronicas, el Sistema de Informacion de
Propiedad Industrial no permite la presentacion de solicitudes sin lleno total de estos
requisitos.

Para solicitudes de radicacion en fisico, el funcionario o colaborador asignado en
ventanilla por el Grupo de Trabajo de Gestion Documental y Archivo atendera al
solicitante, registrara y generara radicacion en el aplicativo SIPI, siguiendo los
lineamientos descritos en el Instructivo de radicacion GD01-105, numerales: 5.2.2
Radicacion en el SIPI, 5.3.2 Alistamiento para el SIPI, 5.4.2 Digitalizar para el SIPI,
5.5.2 Indexar en el SIPI, 5.6.3 Control de calidad en SIPI.

Por otro lado, para el cumplimiento de los requisitos minimos y en caso de que la
solicitud no se ajuste a las disposiciones del articulo 119, no se le otorgara la fecha
de presentacion hasta tanto no se dé cumplimiento de dichos requisitos segun
capitulo 6 de este documento.

REVISION: Verificacion que realiza un funcionario publico o contratista, designado
por la Direccion de Nuevas Creaciones, a los proyectos de actos administrativos
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generados por un examinador, con el fin de establecer si estos cumplen los
requisitos de ley y los lineamientos contemplados en este instructivo.

REVISOR: funcionario publico o contratista que verifica la idoneidad de los
proyectos actos administrativos generados por un examinador dentro de los tramites
presentados a estudio.

SOLICITUD: Documento por medio del cual se puede dar inicio al tramite o
procedimiento administrativo de registro de un disefio industrial. Este documento se
compone de un petitorio (fisico o digital) o formulario de solicitud, al menos un dibujo
o fotografia del disefio industrial para el cual se solicita el registro y el recibo de pago
de la tasa de presentacion establecida y vigente al momento de su radicacion.

4. GENERALIDADES

El estudio de una solicitud de Registro de Disefio Industrial debe cefiirse a lo
establecido en la Decision 486 de 2000 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
de la Comision de la Comunidad Andina, particularmente a lo estipulado en el Titulo
V; al Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC); y al Capitulo 19 Seccion 4 del Decreto 1074 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.

En tal virtud, este instructivo no pretende sustituir la norma legalmente vigente en
materia de Propiedad Industrial, sino que tiene como propdsito mejorar la gestion
del proceso, siendo una herramienta de consulta, orientacién y apoyo para abordar
y realizar el proceso misional de la Direccion de Nuevas Creaciones.

Asi las cosas, si en alguin momento de su aplicacion o consulta existe una
contradiccion entre el contenido de este instructivo y la normatividad supranacional
y local que nos rige en materia de propiedad industrial, o la Circular Unica de esta
Superintendencia, no existira otro camino diferente para resolver cualquier duda
sino el tenor literal de estas ultimas, pues por su naturaleza juridica priman sobre
cualquier otra disposicion administrativa que le sea contraria.

El presente instructivo presenta de manera detallada la forma de realizar las
actividades de: verificar requisitos minimos para admitir a trdmite una solicitud de
registro de disefio industrial, realizar examen de forma y enviar a publicacion, revisar
oposiciones, y realizar el examen de novedad para emitir decisién sobre la misma,
de conformidad con lo consignado en el procedimiento P102-P03, asi mismo, las
actuaciones posteriores a esta.
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En cuanto a la presentacion de solicitudes, teniendo en cuenta que la Direccion de
Nuevas Creaciones dispone de un sistema virtual para presentar todos los tramites
asociados a la dependencia, la utilizacion de formatos no seré necesaria cuando la
solicitud se presente por el aplicativo. Sin embargo, en caso de radicacién en fisico,
el uso del formato respectivo sera obligatorio, anexando los soportes
correspondientes.

Asi mismo, se debe entender que los documentos presentados ante la SIC por
medios electronicos se reciben hasta las 23h 59m del dia. El usuario también podra
hacer uso de la radicacion fisica en la ventanilla del Grupo de Trabajo de Gestion
Documental y Archivo de la Entidad.

De igual forma, el articulo 4 de la Decision 486 establece que “Los plazos relativos
a tramites previstos en la presente Decision sujetos a notificacion o publicacion se
contardn a partir del dia siguiente a aquel en que se realice la notificacion o
publicacién del acto de que se trate, salvo disposicion en contrario de la presente
Decision”, por lo que se entendera que el computo de términos se contara a partir
del siguiente dia habil al que se realizd la notificacion o publicacion del acto
administrativo.

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 5 de la Decision 486, “(...), cuando
los plazos se sefialen por dias, se entendera que éstos son habiles. Si el plazo se
fija en meses o afios se computara de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento
no hubiere dia equivalente a aquel en que comienza el computo se entendera que
el plazo vence el ultimo dia del mes. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente”, entonces en las actividades del
presente documento que estipulen algun plazo, se debe proceder en consecuencia,
con lo indicado en el articulo citado.

Dado que tanto las solicitudes que se radican en fisico, como por la oficina virtual,
ingresan a SIPI, y que es a través de esta plataforma que se verifican los requisitos
gue debe cumplir una solicitud en cada etapa del proceso, y que se generan los
distintos oficios de requerimiento o resoluciones, el examinador debe emplear las
listas de chequeo de cada etapa dispuestas en el sistema virtual y las plantillas
preestablecidas, para garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas.

De otra parte, es importante precisar que el solicitante puede desistir de su solicitud
en cualquier momento del tramite de conformidad con lo establecido en el articulo
12 de la Decision 486 de la Comunidad Andina. La facultad de desistir debe estar
consagrada expresamente en el poder que se le otorgue a un representante y el
memorial de desistimiento requiere de la diligencia de presentacion personal ante
la SIC o ante notario publico. En caso de presentarse alguna emergencia de salud,
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bien sea del solicitante o del representante, este deberéa otorgar un poder a un
tercero para que pueda realizar el tramite de manera presencial.

No obstante, en el caso del desistimiento del recurso de apelacion no se requerira
del sello de presentacién personal solicitado ante la Superintendencia o ante
Notario. De igual forma, cuando el desistimiento del recurso de apelacion se
presenta por intermedio de apoderado, el poder otorgado debe facultarlo
expresamente para desistir.

Teniendo en cuenta lo anterior, el examinador asignado debera verificar el
cumplimiento de los requisitos para dicha solicitud y decidir si se acepta o se
rechaza, para lo cual proyectard la Resolucion correspondiente. En caso de
aceptacion del desistimiento, la solicitud sera archivada. Si el desistimiento se
presenta antes de la publicacién de la solicitud, ésta no serd publicada y se
mantendra en reserva.

Finalmente, para garantizar la transparencia del tramite, el examinador debe
verificar que no se encuentre incurso en conflicto de interés?, bien sea con el
solicitante, el creador o el apoderado de la solicitud que le fue asignada. En caso de
ser asi, el examinador debe informar mediante oficio al coordinador, con copia al
Director(a) de Nuevas Creaciones, para que el expediente sea reasignado a otro
examinador. Asi mismo el examinador, debe comunicar las causas por las cuales
presenta dicho conflicto.

Si el examinador es un contratista, éste deberd informar al inicio del contrato
mediante comunicacién escrita al supervisor del contrato, el nUmero o nimeros de
solicitudes en los cuales se encuentra impedido para que el coordinador no le asigne
dichas solicitudes.

En el caso que el impedimento se presente al Director(a), él o ella debera informar
mediante memorando al superior inmediato los casos para los cuales se encuentra
impedido, y éste ultimo decidira sobre la procedencia o no del impedimento, en caso
de ser aceptado, aquel solicitara al Despacho del Superintendente de Industria y
Comercio que nombre un Director AD-HOC a través de una resolucion para que
pueda tramitar estos expedientes.

1 Un conflicto de interés surge cuando un servidor publico o particular que desempefia una funcién publica es influenciado en la realizacion de su
trabajo por consideraciones personales. Definase la funcién publica como toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria,
realizada por una persona en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades, en todos sus niveles y jerarquias, ejercida como consecuencia de
eleccion popular, designacion directa, por concurso o por cualquier otro medio legal. Constitucion Politica (Arts. 122, 127, 179, 180, 181), Ley (L.
5/1992).
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

5.1 VERIFICAR REQUISITOS MINIMOS (ARTICULO 119 DE LA DECISION 486)

Los requisitos que se verifican en esta etapa del trdmite son aquellos que debe
cumplir una solicitud de registro de disefio industrial para ser admitida a tramite, es
decir, en esta etapa se revisan aquellas caracteristicas basicas que permiten
identificar que la documentacién presentada corresponde a una solicitud de registro
de disefio industrial que puede ser apta para continuar con las demas etapas del
proceso. Su verificacion se realiza para dar cumplimiento a lo establecido en el
articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

El reconocimiento de la fecha de presentacion de la primera solicitud presentada en
uno de los paises Miembros del Convenio de Paris da origen al derecho de
prioridad, sobre las solicitudes que llegaren a presentarse posteriormente en
Colombia o en los paises miembros de la Union, en los cuales el solicitante desee
proteger el mismo disefio industrial.

Una solicitud de registro de disefio industrial debera ser presentada de forma
electrénica a través de la Oficina Virtual (SIPI) o de forma fisica diligenciando y
radicando el Formulario de Registro de Disefio Industrial, Formato Pl102-F02, que
corresponde al Anexo 6.4 del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia.
De acuerdo con el articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, dicha
solicitud debera incluir:

¢ Indicacidn de que se solicita el registro de un disefio Industrial,
e Datos del solicitante,

e Representacion gréafica del disefio industrial y,

e Comprobante de pago.

En el caso que la presentacion sea realizada de manera electrénica, a través de la
Oficina Virtual, el sistema verificara de manera automatica el cumplimiento de los
cuatro requisitos antes mencionados, incluida la presentacién de al menos una
figura y si la solicitud se ajusta a lo establecido por el articulo 119 de la Decision
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486, se asignard la fecha de presentacion y la solicitud avanzara a la etapa de
examen de forma.

Cuando la presentacion se realiza de forma fisica, el funcionario de gestidon
documental verificara si el solicitante utilizo el petitorio en fisico (P102-F02) e indico
su deseo de presentar una solicitud de Registro de Disefio Industrial, y si la tasa
pagada corresponde a la establecida en la Resolucion de tasas en materia de
propiedad industrial vigentes al momento de su radicacién, y cargara esta
informacion en la Oficina Virtual.

Para el radicado en fisico se deberan seguir los pasos que ilustra el instructivo del
grupo de gestion documental identificado como GDO01-105 en los numerales 5.2.2 a
5.6.3.

Verificada o completa la informacion sefialada en el articulo 119 de la Decisién 486
de la Comunidad Andina, se asignard la fecha de presentacion y la solicitud
avanzara a la etapa de examen de forma.

5.2 REALIZAR EXAMEN DE FORMA (ARTICULO 120 DE LA DECISION 486)

El examen de forma debe realizarse dentro de los 15 dias contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 120
de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en él se debe verificar el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los articulos 117 y 118 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina.

Acciones a seguir para la verificacion del cumplimiento de requisitos de forma:
Revisar la informacion consignada en el petitorio para corroborarla con la
documentacion adjunta. Especificamente se revisa:

e Datos delasolicitud: Solicitante, representante legal o apoderado (si lo hay)
y diseflador (siempre persona natural), direccion, teléfono y documento de
identidad y correo electronico. Esta informacion debe estar completa y se
debe validar que coincida con los diferentes documentos que se allegan a la
solicitud. Por ejemplo, si el solicitante es White Origins, este debe coincidir
con la informacién contenida en el poder y en la cesion.

e Titulo, el cual debe estar en castellano y definir en forma breve y genérica el
objeto a proteger. No se acepta el empleo de nombres propios, marcas
registradas, referencias comerciales o empresariales, explicaciones,
nombres fantasiosos o similares. Por ejemplo, si el titulo del disefio es “SILLA
RECLINABLE”, se entiende que se estaria realizando una descripcion del
producto, por lo que el mismo no debe ser aceptado y sera necesario requerir
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al solicitante con el fin de que dicho titulo se corrija limitdndose al objeto al
cual sera aplicado el diseno, que en este caso seria el producto “SILLA”. En
el Oficio que requiera la correccion del titulo, el examinador debera
recomendar una nueva denominacion relacionada con el disefio objeto de la
solicitud.

e Tipo de disefio: Revisar que el petitorio indique si se trata de un disefio
bidimensional o tridimensional.

e Orden de las figuras: A modo de practica interna, el primer paso para
analizar figuras seré organizarlas de manera que todos los disefios lleven un
mismo orden y sea mas facil visualizar el disefio a proteger. (Perspectiva,
frontal, posterior, laterales, superior e inferior, cuando aplique)

e Prioridad: Si la solicitud reivindica prioridad, se debe comprobar que en el
petitorio esté consignada la informacion requerida y correspondiente a la
solicitud prioritaria, como lo es: pais de origen, fecha y nimero de solicitud.
Adicionalmente, se debe corroborar la fecha de la primera solicitud (prioridad)
con respecto a la fecha de radicacion en esta Oficina, para establecer que
ésta ultima no supera los 6 meses calendario contados a partir de la fecha
de presentacién de la primera solicitud, segun los plazos establecidos por el
articulo 9 literal b) de la Decision 486.

De acuerdo con el articulo 10 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, el
solicitante debera presentar la copia certificada de la solicitud prioritaria dentro de
los 9 meses contados a partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud
presentada en el mundo.

En caso de que el solicitante no haya presentado aun la copia certificada de la
solicitud prioritaria o aportado el codigo para acceder al Servicio de Acceso Digital
(DAS) de la OMPI y se emita un requerimiento de forma, en dicho oficio se le
recordara la obligacion de presentar la copia de la primera solicitud.

El requisito sefialado en el articulo 10 puede ser completado mediante la
presentacion de la copia certificada del documento de prioridad o el suministro del
codigo DAS. En este ultimo caso, el funcionario encargado accedera al Servicio de
Acceso Digital (DAS, Digital Access Service por sus siglas en inglés) de la OMPI,
haciendo uso de dicho cédigo, descargara la copia correspondiente a la solicitud
prioritaria y la cargara en la Oficina Virtual en el espacio destinado a la inclusion de
dicho documento en la respectiva solicitud. En caso de que los datos de la solicitud
prioritaria presentados junto al cédigo DAS no arrojen resultado alguno al momento
de descargar la copia de prioridad, se debera requerir al solicitante para que aclare
dichos datos. Asimismo, si la solicitud prioritaria fue presentada en un idioma distinto
al castellano, el solicitante debera presentar la correspondiente traduccion.
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El examinador revisara que la informacion contenida en el petitorio, tal como, la
informacion sobre solicitante, inventor, titulo, y la representacion grafica del disefio
coincidan con la informacion contenida en la solicitud prioritaria.

Si encuentra alguna incongruencia entre los datos de las solicitudes y el examen de
forma no ha sido realizado, tal discrepancia sera objetada en el requerimiento de
forma de acuerdo con el articulo 120 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
para que el solicitante presente las aclaraciones correspondientes. Si dado el caso
persiste alguna omisién no sustancial por parte del solicitante para el cumplimiento
de los requisitos minimos, se gestionara la creacién de una cita con el examinador
segun lo establecido en la Resolucion N° 4231 del 22 de febrero de 2024 “Por la
cual se dictan lineamientos a las personas naturales y juridicas interesadas en
reunirse con funcionarios o contratistas de la Superintendencia de Industria y
Comercio para tratar asuntos propios de la Entidad, como un ejercicio de la
transparencia institucional”’, de esta forma si el solicitante a pedido la cita
debidamente, aquel tendra un tiempo prudencial para poder subsanar las
correcciones sugeridas.

De la misma manera, cuando se presentan prioridades que contienen secciones
gue no pueden ser aceptadas como disefios industriales, esta Oficina informara al
solicitante, en el examen de forma, que dichas secciones no pueden ser aceptadas
en Colombia, por lo que en caso de presentar nuevas figuras en su respuesta, se
entendera el desistimiento de la prioridad invocada.

De otra parte, si la comparacion entre las figuras del disefio solicitado y aquellas
gue se incluyen en la solicitud prioritaria evidencia que ellas no corresponden, la
prioridad no ser& reconocida y la fecha a partir de la cual se determinara el estado
de la técnica sera la fecha de presentacion ante esta Superintendencia.

Si el solicitante reivindica prioridad sobre méas de una solicitud (en cada solicitud
solo puede evidenciarse un disefio), solo se reconocera el derecho de prioridad
sobre la solicitud que contenga la representacion gréafica del disefio solicitado, tal y
como aparece en el documento de prioridad. Si hay una solicitud prioritaria que
contiene varios disefios, el solicitante debera escoger solo uno de ellos, ya que de
acuerdo al Articulo 2.2.2.19.4.1. del Decreto 1074 de 2015, Unicamente se puede
tramitar un disefio por solicitud. No obstante, el solicitante podra crear una solicitud
divisional para cada uno de los disefios adicionales que se pretendan proteger a
partir de la solicitud prioritaria.

e Pago: Verificar la referencia de los pagos en la pestafia correspondiente de
“‘Pagos”, se debera comprobar que la suma cancelada corresponda con lo
solicitado (con prioridad, o sin ella, con descuento o sin él), de acuerdo con




Cadigo: PI102-104

.E——“ ;’—“{
\\l/) INSTRUCTIVO EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE

Superintendencia de REGISTRO DE DISENO INDISTRIAL version: 4

Industria y Comercio .
B Pagina 13 de 49

la Resolucién de tasas vigente al momento de la radicacion o presentacion.
Se debe validar en la pestafia de “Documentos” que, en caso de solicitarse
un descuento, se encuentre el certificado de reduccion correspondiente
emitido por CIGEPI debido a la participacion en el PAI, orientaciones de
CIGEPI, CATI o Pl-e, y que el mismo se encontraba vigente al momento de
presentar la solicitud. (La vigencia de cada certificado es de dos meses a
partir de su fecha de expedicion).

e Descuento: En caso de ser MiPyme o IES (Institucibn de Educacion
Superior), esta debera aportar la informaciéon que lo acredite. De igual forma,
las personas naturales con carencia de medios econémicos también deberan
aportar los documentos que acrediten dicha situacion, asi como la
declaracion pertinente. Se observaran cada una de las opciones de
descuento que estén contempladas en el Titulo X de la Circular Unica de la
Superintendencia, ya que estas pueden variar en montos, tiempos de
presentacion y requisitos para su obtencién.

e Certificado: En caso de que haya solicitado un descuento, se debe verificar
la vigencia de este (La vigencia de cada certificado es de dos meses a partir
de su fecha de expedicién) y que los datos de los solicitantes coincidan con
los del certificado.

e Poder: Sila solicitud se hace mediante apoderado, el solicitante debe allegar
el poder con su firma y otorgado a un abogado debidamente inscrito en
Colombia.

e Representante legal: si se hace mediante representante legal, la solicitud
debera contener un comprobante de que la persona obra como
representante legal de la sociedad (este puede verificarse en el certificado
de existencia y representacion legal, consulta que se realizara en el Registro
Unico Empresarial y Social -RUES-, o en el Sistema Nacional de Informacion
de la Educacion Superior -SNIES-), o mediante certificado de existencia y
representacion legal.

e Cesion de derechos: Si el Registro lo solicita una sociedad o una persona
diferente al disefiador, la solicitud debe contener la cesion de derechos
década uno de los disefiadores al solicitante y debe estar debidamente
firmada por cada disefiador.

e Dibujos o Fotografias: Estudiar los dibujos o fotografias adjuntas como
representacion grafica, de tal forma que presente de manera clara'y completa
el objeto a proteger, sin que se realice combinacién de modalidades de
representacion. Es importante verificar que no contengan marcos, medidas,
signos distintivos, lineas indicadoras, cortes o cualquier grafismo (letras,
palabras, nimeros) o forma que no haga parte del disefio solicitado. En el
caso de presentar lineas punteadas, se deberan seguir los lineamientos
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mencionados en el aparte titulado “USO DE LINEA CONTINUA Y
PUNTEADA EN LAS SOLICITUDES DE DISENOS INDUSTRIALES” de este
documento.

e Clasificacion: Se debe validar que la clasificacion indicada (una clasificacion
y una subclase) por el solicitante corresponda a la clasificacion de Locarno
del disefio solicitado. En caso de que la clasificacion aportada no sea
correcta, el examinador debera clasificarlo?.

5.2.1 DISENO BIDIMENSIONAL O TRIDIMENSIONAL

5.2.1.1 Disefio Bidimensional

Cuando el disefio para el cual se pretende proteccion es un disefio plano o
bidimensional, debera ser representado por una Unica figura determinada por dos

dimensiones (ALTO por ANCHO) y delimitada por un contorno. Ejemplo. Ver Figura
ly?2.

Figura 1. Disefio bidimensional Figura 2. Disefio bidimensional de
para materiales textiles? IGU (Netflix) — Interfases graficas
de usuario.*

5.2.1.2 Disefio Tridimensional

2hl‘tps://www. wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/?explanatory_notes=show&id_numbers=show&lang=en&menulang=en&mode=Iloc
&notion=hierarchy&version=20170101

E ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI. Hague Express [en linea]. Disefio para materiales textiles. TOMAS MAIER LLC.
International Registration Number DM/096 018 [Consulta: 16 de junio de 2017]. Disponible en: http://www.wipo.int/designdb/hague/es/

4 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL OMPI Disefio de interfaces  grdficas de usuario D934909

https.//www3.wipo.int/designdb/en/index.jsp#
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Ahora bien, si el disefio solicitado corresponde a un disefio tridimensional, que
comprende tres dimensiones (ALTO por LARGO por PROFUNDIDAD) formando un
volumen que ocupa un lugar en el espacio, la solicitud deber& estar acompafada
de las vistas ortogonales que son las proyecciones desde los puntos de vista
FRONTAL, POSTERIOR, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO,
SUPERIOR, INFERIOR y una PERSPECTIVA o PERSPECTIVAS necesarias para
el buen entendimiento del disefio.

Figura 3. Sillén®

Asi mismo, si el disefio solicitado corresponde a un volumen de revolucion, donde
los planos: frontal, posterior y laterales se proyectan iguales, estos podran ser

5 https.//www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/W070000000D215771-0001
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representados mediante una Unica figura que coincide con la vista de los cuatro
planos anteriores. Ejemplo. Ver Figura 4.

O

Figura 4. Botella®

Por otro lado, si en el disefo solicitado los planos: frontal y posterior son iguales y
los laterales se proyectan iguales, estos podran ser representados bajo dos figuras
donde cada una represente los cuatro planos anteriores. Ejemplo. Ver Figura 5.
iError! No se encuentra el origen de la referencia.

==

f] EE ﬂ}]

® ©

6 https.//www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/W0700000000081144-0001
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Figura 5. Lampara’

De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 1777, “Dibujo Técnico.
Principios Generales de Presentacion, una de las organizaciones mas comunes y
utilizadas en la industria, para representar las vistas de un objeto tridimensional y
distribuirlas de manera comprensible, es la siguiente, Ejemplo. Ver Figura 6.

Vista Posterior Vista Frontal

Vista Lateral < .
Vista Lateral <
A

Vista frontal

A

Objeto
Vista Perspectiva

v

) . Vista Superior
Vista Inferior

Figura 6. Designacion de las vistas®

Se recomienda denominar cada una de las vistas (perspectiva o isometria, vista
frontal, lateral derecha, lateral izquierda, vista posterior, superior e inferior). La forma
de presentarlas es una figura por hoja.

5.2.2. PARTE Y SECCION DE UN DISENO

5.2.2.1. Parte de un disefio

7 https.//www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/WO70000000D074292-0001

8INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Dibujo Técnico. Principios Generales de Presentacion. NTC 1777. Bogotd D.C.
Icontec, 2001. 30 Pdg.

9 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/WO70000000D082833-0001
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Se toma como parte de un disefio toda aquella pieza que hace parte de un todo,
que puede ser separada del mismo y que por si sola puede constituirse en un
producto. Ver Figura 7.

Figura 7. Volante de un automdvilt®

5.2.2.2 Seccién de un disefio

La seccion de un disefio es una fraccién de un producto que se genera por un corte
en cualquiera de los planos o por el dibujo en linea continua de aristas, bordes o de
texturas sin que dicha seccion pueda constituir por si misma un producto, por esta
razon no es posible reconocerlo como un disefio y conceder la proteccion del
mismao.

Los puntos de corte No permiten
un cambio o remplazo de partes
por lo cual no se puede considerar
que lo presentado en linea
cantinua es una parte que puede
existir sola

10 https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/006503629-0005
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Figura 8. Seccion de un soporte por un corte arbitrario en la solicitud!

5.2.3 USO DE LINEA CONTINUA Y PUNTEADA EN LAS SOLICITUDES DE
DISENOS INDUSTRIALES

5.2.3.1. Uso de Linea punteada en disefios tridimensionales

5.2.3.1.1 Lineas continuas y punteadas, las cuales representan las lineas
ocultas en la vista

Segun sea el caso y de acuerdo con los parametros establecidos en las normas de
dibujo técnico, se pueden emplear dos tipos de linea: las lineas continGas para
representar aristas y contornos visibles y lineas punteadas para aristas y contornos
ocultos en cualquiera de las proyecciones. Ver Figura 8.

(b)

(c) (a) (d) Q)

Figura 9. Vistas — Uso de la linea punteada®?

5.2.3.2 Lineas continua y punteada a titulo ilustrativo

Cuando el disefio solicitado se limita a una parte de un elemento, el solicitante
podrd utilizar la linea continua para representar el contorno de la parte para la cual
se solicita proteccion, de otra forma la linea punteada se empleara a titulo ilustrativo,
para representar el o los elementos para los cuales no se solicita proteccion.
Asimismo, la linea punteada se puede usar para indicar la ubicacion y disposicion

1 https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/006503629-0005

12 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Dibujo Técnico. Principios Generales de Presentacion. NTC 1777. Bogotd D.C.
Icontec, 2001. Pdg 3.
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de la parte con relacion al elemento al cual pertenece o a los otros elementos que
se ilustran en la figura.

En tal sentido, la parte sobre la que se solicita proteccion, por si sola, constituye un
producto independiente y se debe representar mediante sus diferentes
proyecciones y perspectiva, mientras la figura que contiene la linea punteada sera
una figura adicional, que se utilizara para ilustrar y aclarar lo antes mencionado. Ver
Figura 9.

Figura 10. Parte de un disefio y elemento que lo contiene en linea punteada13

La correcta representacion de una parte dentro de un elemento representado
mediante lineas punteadas implica que el objeto representado por las lineas
punteadas es transparente, por lo que debe permitir la completa visualizacién de la
parte para la cual se solicita proteccion en todas sus proyecciones. Ver Figura 10 y
11.

13 https://www.tmdn.org/tmdsview-web,/#/dsview,/detail/W070000000D086033-0001
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Figura 11. Correcto uso de la linea punteada a titulo ilustrativo.

Figura 12. Uso incorrecto de la linea punteada a titulo ilustrativo.

El o los elementos representados en linea punteada no se tendran en cuenta para
el estudio y decision de la solicitud, y solamente se entenderdn como ilustrativas.
En caso de otorgarse el registro de disefios industrial para la solicitud, los elementos
representados en linea punteada no seran parte del alcance de la proteccion
otorgada.

5.2.3.3 Uso de linea punteada en disefios Bidimensionales

Tratdndose de un disefio BIDIMENSIONAL, las lineas punteadas se consideraran
en dos sentidos diferentes

5.2.3.3.1 Lineas continua y punteada a titulo ilustrativo

Cuando el disefio para el que se solicita proteccion es un disefio bidimensional
contenido en un producto, el disefio se ilustra en linea continua, mientras la silueta
del producto que lo contiene se representa en linea punteada. Tal es el caso de una
Interfaz Gréafica de Usuario- IGU-, cuyo disefio se ilustra en linea continua con un
contorno en linea punteada, que representa el dispositivo que lo contiene. En este




Cadigo: PI102-104

I
k\/) INSTRUCTIVO EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE

Superintendencia de REGISTRO DE DISENO INDISTRIAL version: 4

Industria y Comercio .
B Pagina 22 de 49

caso, se requerira al solicitante para que aclare si dicho producto o dispositivo en
linea punteada hace parte del disefio solicitado o si lo representado en linea
punteada se debe considerar a titulo ilustrativo. Con base en lo anterior, la
resolucion debe considerar la afirmacion o manifestacion del solicitante, respecto a
si la figura representada en linea punteada se considera a titulo ilustrativo o es parte
del disefio cuya proteccion se reclama con la solicitud. Ver Figura 12, donde el
producto o dispositivo que contiene el disefio bidimensional esté representado en
linea punteada y se debe entender a titulo ilustrativo.

Figura 13 Interfaz Grdfical®

En la modalidad de las secuencias >se componen de una breve secuencia de
perspectivas instantdneas que muestran un disefio animado en diferentes
momentos de la progresion de su movimiento.

Estas perspectivas se aplican a la representacién de ciertos tipos de disefios que le
dan su apariencia a productos con pantallas. En particular se trata, por ejemplo,
de iconos animados (disefio constituido por una secuencia), y de interfaces graficas
de usuario (IGU) animadas (disefios de interfaz con el usuario).

Todas las perspectivas de un icono animado o interfaz gréfica de usuario deben
estar visualmente conectadas, de modo que todas ellas deben tener
caracteristicas en comun. Las perspectivas deben presentarse ordenadas en una
secuencia que dé una clara percepcion del ciclo de movimiento y su
progresion.

No serian aceptables las secuencias de perspectivas de un icono animado o de una
interfaz gréfica de usuario que no estuviesen visualmente conectadas, o que

14 pttps.//www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/WO070000000D221625-0015
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contuviesen perspectivas donde al realizar una interaccion ellas cambiaran a una
grafica o imagen diferente, que no correspondiera a la secuencia del disefio.

Ejemplos de representacion de disefios con perspectivas en secuencia:

.“

o CICIO 0

Figura 14 Secuencia animada correcta

&

Figura 15 Secuencia animada incorrecta

5.2.3.3.2 Linea continua y punteada como parte del disefio

Cuando el disefio bidimensional presenta lineas punteadas que no corresponde al
contorno de un producto o dispositivo que comprende el disefio reivindicado, se
entendera que el disefio industrial incluye aquellos elementos de forma y
configuracion representados en linea punteada en el disefio, es decir, el alcance de
la proteccion estara dado por el disefio representado tanto en linea continua como
en linea punteada. Ver Figuras 13 y 14, disefio bidimensional con linea punteada
sin que sea el contorno del producto o dispositivo.
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Figura 16. Simbolo Grdfico16 Figura 17. Interfaz Grcﬁfical7

Nota: Cuando se presenten varios elementos de una figura bidimensional, el
solicitante debera enmarcar todo el dibujo para dar claridad con respecto al alcance
del disefio que desea proteger mediante el tramite. En caso de dudas el examinador
podra requerir para que se realice este encuadre y tener certeza que lo que esta
dentro del marco es lo que se va a analizar en la etapa de examen de fondo.

5.2.4 OTROS REQUISITOS FORMALES DE LOS DIBUJOS

Toda forma de representacion de la solicitud de registro de disefio industrial debe
estar libre de cualquier marco, marcas, medidas, flechas, cotas, indicadores, textos,
nameros, logo-simbolos o grafismos que no hagan parte del objeto solicitado de
igual forma no se deben presentar vistas en explosion, con cambio de posicién o
con el producto separado por partes.

#

Figura 18. Patrdn de superficie. Fuente: https://www.janefarnhamdesigns.com/portfolio/love-letters

16 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome#/dsview/detail/W070000000D088322-0001
7 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview/detail/W0700000000101098-0001
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Figura 19. Luminaria. Fuente: https://www.etsy.com/market/lamp _letter

Cada una de las visuales se debe presentar en un folio independiente y las vistas
de corte o Zoom solo se aceptaran si son presentadas de forma ilustrativa y las
mismas no se tendran en cuenta al momento de efectuarse la publicacién de la
solicitud.

Por ejemplo, la siguiente perspectiva ampliada seria aceptable, pues ella se
presenta separada de la perspectiva principal:

wl[malla) m|las)/m)wi[a]la])lao)an)a
©/010/0/0,0/0/0/0,00/0| —
00)(0)(0)0)(0)0)(0)/©)©)0\0) |
0)0),0)(0)©)0)©),0)0)©)0)©)
©0)(0)(0)0)0)0)©)0)©)0,0)®) |
(0/0)(0)(0)(0)0)0)(©)©)0/0/0)
(0/0)(0)0)(©)(0)0)©)00)©)/0)
©/0/0l0l010!0/0/0:0:00)
©,0)0,0)(00)0/0)©,0)©,0)

|

Figura 20 Placa multipocillos. Fuente: registro EUIPO N2 DMC N2 19 113 690-0002

En cambio, la siguiente perspectiva ampliada seria inaceptable porque la parte
ampliada se presenta dentro de la misma imagen que la perspectiva principal:
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Figura 21 Patrén de superficie

Ejemplos de perspectivas en ‘explosion’ que NO serian aceptables:

Perspectva ensamblado

Perspectiva en ‘explosion’

Figura 22 Brazalete con estimulador muscular. Fuente: EUIPO Registro EU No. 001847468-0003

Por ejemplo, las siguientes representaciones de disefios de productos, con
posiciones alternas NO serian aceptables:
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Figura 23 Silla plegable de bebé. Fuente: Registro Internacional de Disefios DM/226732

5.3 CLASIFICAR LA SOLICITUD DE REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL

El examinador deberd revisar la clasificacion suministrada por el solicitante, la cual
debe corresponder con el objeto de la solicitud y la Clasificacion Internacional del
Arreglo de Locarno'®. Esta se puede cambiar por requerimiento de la oficina, o de
oficio, cuando haya méas de una clase y subclase (solo se permite uno de cada uno),
0 por no corresponder con el objeto de la solicitud.

Si la solicitud no presenta clasificacion, el examinador deberé clasificarla de manera
oficiosa atendiendo los criterios antes expuestos.

Si a partir del titulo, y de la(s) figura(s) aportadas no es posible establecer cual es
el producto al que aplica el disefio reclamado, el examinador incluird en el
requerimiento de forma una objecion solicitando que se presente un nuevo titulo
donde se indique a qué producto corresponde el disefio, asi como una breve
descripcion del mismo. De igual forma, el examinador podra sugerir en el
requerimiento, el titulo que considere mas adecuado para la solicitud, el cual debera
ser aceptado de forma expresa por el solicitante en su respuesta. Finalmente, y de
considerarlo necesario, también podra solicitar una breve descripcion del disefio con
la que podra realizar la clasificacion de forma oficiosa.

18 https.//www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr,



https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/
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5.4 REALIZAR REQUERIMIENTO DE FORMA

Si la solicitud no cumple con lo establecido por los articulos 117 y 118 de la Decision
486 de la Comunidad Andina, la Superintendencia elaborara un requerimiento, en
donde expondra con claridad cuales son los requisitos que no son observados en la
solicitud. Dicho requerimiento se emitirdA mediante un oficio y sera notificado al
solicitante, para que, de conformidad con el articulo 120 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, acredite el cumplimiento de los requisitos de forma faltantes, en
un término inicial no mayor a 30 dias habiles, el cual, puede ser prorrogado por un
término igual por una Unica vez a peticion del solicitante.

Si el solicitante aporta la respuesta al oficio de requerimiento dentro del término de
los treinta dias habiles iniciales, o la prérroga (segun sea el caso), el examinador
revisara los documentos de respuesta, pudiendo adoptar, segun corresponda,
alguna de las siguientes acciones:

Si la respuesta no es acorde con lo requerido, el examinador proyectara una
resolucién de abandono, enunciando y demostrando las razones por las cuales la
solicitud no cumplié con lo requerido. De igual forma, de considerarse pertinente,
el examinador podra citar al solicitante para que aclare aspectos relacionados con
la respuesta al requerimiento.

Si la respuesta se encuentra ajustada a lo que le fue requerido, el examinador
completara el examen de forma de la solicitud de manera satisfactoria y ordenara la
publicacion de la solicitud en la proxima Gaceta de Propiedad Industrial disponible.

Si el solicitante fue requerido por correccion de las figuras, y en su respuesta al
requerimiento aporta unas nuevas, estas deben coincidir con el disefio de la solicitud
inicial y el examinador debera guardar cada una de las vistas para adicionarlas al
expediente, eliminando asi las figuras anteriores y dejando Unicamente las finales.

Si al finalizar el término de los treinta dias habiles iniciales o la prérroga, segun sea
el caso, y el solicitante no dio respuesta alguna dentro de aquel, se procedera a
declarar el abandono de la solicitud y la misma perdera su prelacion. Sumado a lo
anterior, dado que la solicitud fue abandonada antes de su publicacion, dicha
solicitud no sera considerada como parte del estado de la técnica, por lo que el
solicitante podra presentar una nueva solicitud sobre el mismo disefo, sin que la
novedad de esta Ultima se vea afectada por la solicitud abandonada.
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5.5 PROYECTAR LA~RESOLUCION DE ABANDONO DE UNA SOLICITUD DE
REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL

El examinador debera abandonar la solicitud de registro de disefio industrial cuando,
en respuesta al requerimiento de forma, la solicitud no cumple con la totalidad de
los requisitos establecidos en los Articulos 117 y 118 de la Decision 486.

El examinador debera realizar el respectivo acto administrativo mediante resolucion
fundamentada.

Dicho acto administrativo debera ser enviado a revisién por parte del par revisor,
quien cuando no tenga mas observaciones, lo enviara al Director(a) de Nuevas
Creaciones para su aprobacion.

La resolucion correspondiente sera notificada al solicitante por medio del sistema
virtual disponible.

5.6 REVISAR SOLICITUD DE DIVISIONALES DEL DISENO

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.2.19.4.1. del Decreto 1074 de
2015, el solicitante tendra la posibilidad de presentar una solicitud divisional dentro
del disefio que presentd inicialmente ante la Direccion de Nuevas Creaciones, por
lo que, para su estudio y aceptacion, el examinador deberéa aplicar lo dispuesto en
el articulo 36 de la Decisién 486 y en el articulo 2.2.2.19.2.2. del Decreto citado en
precedencia.

En el caso que el solicitante presente una solicitud con mas de un disefio y
revindicando una prioridad con disefios multiples, la oficina le requerird, en la etapa
de forma, para que se establezca solo un disefio para la solicitud, pero dara la
opcion de realizar una divisional para cada uno de los disefios adicionales con el fin
de mantener la misma fecha de prioridad y no afectar la novedad del disefio, pero
cumpliendo con la normativa de un (1) disefio por solicitud de conformidad con el
Decreto 1074 de 2015.

Al momento de solicitar la divisional se debe tener en cuenta que los disefios
reclamados a partir de una prioridad multiple presentada en otro pais deben
pertenecer a la misma clase y subclase de la Clasificacion de Locarno, ya que, de
lo contrario, se entenderia que aquellos no serian susceptibles de division por ser
productos que no comparten la misma naturaleza.
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Asimismo, en los casos en que exista un cambio de posicion del disefio o la
posibilidad de separar una parte del mismo, también sera posible la solicitud de una
divisional con respecto al disefio presentado inicialmente (siempre y cuando hagan
parte de la misma clase y subclase), por lo que el examinador debera revisar que la
solicitud con el cambio de posicidn o esa parte separable que se planea tramitar de
forma fraccionaria, efectivamente tenga completa relacion con la solicitud principal
y presente todas las vistas necesarias para su comprension general.

De cumplirse los requisitos exigidos para la creacion de una solicitud divisional de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 36 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comunidad Andina, el examinador aprobard la tarea correspondiente y se asignara
un namero de radicado a la solicitud creada a partir del disefio industrial presentado
inicialmente.

En caso de existir inconsistencias entre las figuras presentadas en la solicitud
divisional, y el disefio del trdmite principal, se procedera a realizar un requerimiento
con base en lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA- para
gue el solicitante corrija las objeciones encontradas por el examinador en el término
de un (1) mes, prorrogable por un tiempo igual a solicitud de aquel.

De no dar cumplimiento a lo requerido en el Oficio emitido por el examinador, se
procedera a archivar mediante resolucién motivada la solicitud divisional, y se
negara en SIPI la tarea para que no se cree una nueva solicitud a partir de aquella.

5.7 PUBLICAR LA SOLICITUD

Si la solicitud de Registro de Disefio Industrial cumple con la totalidad de los
requisitos establecidos por los articulos 117 y 118 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, se procedera a ordenar su publicacién de forma inmediata en
la Gaceta de Propiedad Industrial de conformidad con el articulo 121 de la norma
citada en precedencia.

5.8 TRAMITAR OPOSICIONES (ART.122)

Conforme al articulo 122 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, “Dentro del
plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo
interés, podra presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda
desvirtuar el registro del disefio industrial’. Este plazo, podra ser prorrogable por
treinta (30) dias adicionales, para el opositor que dentro del término inicial haya
formulado la oposicidn respectiva y requiera mas tiempo para sustentar sus
argumentos mediante la presentacion de un documento complementario.
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5.8.1 Solicitudes de Oposicion (ART. 122)

El funcionario asignado de la Direccion de Nuevas Creaciones debe evaluar la
oposicion en el sistema virtual disponible y verificar el cumplimiento de los siguientes
requisitos de la oposicion:

e Documentos: que la informacién contenida en los documentos aportados
corresponda al expediente sobre el cual se ha presentado la oposicion
correspondiente.

e Plazo: que la oposicion se haya presentado dentro de los tiempos
establecidos siguientes a la publicacion, es decir durante los treinta (30) dias
del periodo de oposicion.

e Pago: que se encuentre acreditado el pago de la tasa respectiva.

e Poder: que en caso de que sea requerido, la oposicién sea formulada por
intermedio de apoderado, quien debera ser un abogado debidamente
inscrito, y acreditar el poder correspondiente.

5.8.2 Requerimiento al opositor

Si la informacién y documentacion presentada por el opositor al momento de la
presentacion de la oposicidbn no cumple con los parametros establecidos en el
articulo 122 de la Decision 486 de la Comunidad Andina y el Capitulo Primero del
Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia, el funcionario asignado
debera emitir un requerimiento dirigido al opositor en virtud al articulo 17 del
CPACA, indicando las razones por las cuales la oposicidén se encuentra incompleta,
asi como los documentos o requisitos que deben ser subsanados para que la
oposicion sea aceptada. El opositor tendrd un mes, para dar respuesta a dicho
requerimiento. A solicitud de parte y adjuntando el pago correspondiente, este
término puede ser prorrogado por un plazo adicional de treinta (30) dias.

Respuesta al requerimiento por parte del opositor

Transcurrido el plazo previsto el examinador verificara la respuesta del opositor,
observando alguno de los siguientes supuestos:

Si el opositor no da respuesta al requerimiento dentro del término respectivo, se
procedera al archivo de la oposicion y se notificara la resolucion de archivo por
medio del sistema virtual.

Si el opositor da respuesta al requerimiento, pero dicha respuesta no es
satisfactoria, el examinador debera proyectar la resolucion de archivo de la
oposicion, argumentando las razones de la decisidn, es decir, explicando en detalle
porque, a pesar de la respuesta, no se satisface o acreditan los requisitos cuya
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inobservancia se advirtio en el requerimiento respectivo. El examinador remitira el
proyecto a etapa de aprobacion por parte del Director(a) de Nuevas Creaciones.

Posteriormente, una vez la resolucion de archivo haya sido aprobada y firmada por
el Director(a) de Nuevas Creaciones, aquella sera notificada al opositor por el medio
dispuesto en el sistema virtual.

Si el opositor da respuesta al requerimiento y se establece que la solicitud de
oposicion cumple con todos los requisitos formales segun el articulo 122 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina y el Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica de esta Superintendencia, se admitira la oposicién y se procedera a
hacer el traslado de esta al solicitante.

5.8.3 Traslado Oposicién

Una vez admitida la oposicién, se correra traslado al solicitante y se le otorgara un
plazo de treinta (30) dias para presentar los argumentos contra el escrito de pruebas
allegadas por el opositor. A solicitud de parte, la oficina nacional competente
otorgara un plazo adicional de treinta dias para la contestacién En dicho término, el
solicitante puede o no dar respuesta a los argumentos y pruebas presentados en la
oposicién, aportando (si lo considera necesario) las pruebas que pretenda hacer
valer en sustento de sus argumentos.

5.9 REALIZAR EXAMEN DE LA OPOSICION DURANTE LA ETAPA DE EXAMEN
DE NOVEDAD

De conformidad con el articulo 124 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, la
Oficina Nacional Competente, deberé realizar un estudio de novedad a la solicitud
de registro de disefio industrial, siempre y cuando, se haya presentado una
oposicién en los términos del articulo 122 de la misma normatividad, en tal caso, el
funcionario o examinador asignado al estudio de la solicitud, debera realizar las
siguientes actividades con ocasion el examen de la oposicion.

Verificar que haya cumplido con los requisitos legales

e Término: el examinador constatara que la(s) oposicién(es) se haya(n)
presentado dentro del término sefialado en el Articulo 122 de la Decision 486.

e Poder: revisara que el opositor haya adjuntado el poder (de ser el caso).

e Comprobara que los documentos de la oposicion correspondan con la
solicitud de disefio industrial.
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e Respuesta: revisara si existe una respuesta por parte del solicitante y que
ésta se haya presentado dentro del término sefialado por la Decision 486.

El examinador verificara si existen evidencias o pruebas que soportan la oposicion.
El examinador estudiara si las pruebas adjuntas son anteriores a la fecha de
prioridad o de solicitud, para ello, se verifica prueba por prueba que la fecha sea
cierta.

Si se trata de material impreso, éste deberd contener fecha de publicacion
verificable en dicho documento.

Si la prueba es un enlace de internet, el examinador verificara si existe una toma de
pantalla dentro de las evidencias adjuntas y si ella contiene la fecha de divulgacion
de la prueba.

Si la prueba es un enlace y no existe evidencia dentro de los documentos adjuntos
con la cual se pueda demostrar la fecha de publicacién, el examinador corroborara
la fecha que adjunta el opositor, mediante herramientas como Google, la pagina
Carbondate, el sitio Wayback Machine o cualquier otra que permita establecer con
certeza la fecha en que la informacion fue puesta a disposicion del publico.

Sila prueba es una solicitud para obtener un derecho de propiedad intelectual, dicha
prueba debera contener nimero de solicitud, lugar y fecha en que fue publicada. En
el acto administrativo decisorio se deberan incluir los resultados de la comprobacién
de las fechas de publicacion de los antecedentes, junto con el respectivo pantallazo
o captura de pantalla que demuestre la validez de las fechas.

El examinador comparara una a una las pruebas graficas frente al disefio solicitado.
La comparacion debe estar debidamente motivada, debe existir una evaluacion
previa de la perspectiva y de cada vista del disefio perteneciente al estado de la
técnica, e incluir la descripcién de los disefios, las similitudes entre las imagenes,
sus diferencias, y el analisis de dichas diferencias para establecer si las mismas
pueden considerarse 0 no secundarias respecto al disefio anterior.

El examinador se pronunciara frente a los hallazgos identificados en la comparacion
realizada, para concluir si las pruebas afectan o no la novedad del disefio solicitado,
mediante la descripcion de las similitudes o diferencias existentes entre los disefios
cotejados.

Si el examinador halla mérito en alguna de las pruebas aportadas por el opositor, la
oposicion sera declarada fundada y el registro de disefio industrial sera denegado.
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Si las pruebas aportadas por el opositor no afectan la novedad del disefio industrial
solicitado, la oposicidon se declarara infundada. No obstante, se realizara de oficio la
basqueda de anterioridades y el examen de novedad de la solicitud, conforme lo
establecido en el Articulo 124 de la Decision 486.

5.10 REALIZAR EXAMEN DE NOVEDAD (ART. 124)

De acuerdo con el articulo 124 de la Decision 486 de la Comunidad Andina: “La
oficina nacional competente no realizara de oficio ninglin examen de novedad de la
solicitud, salvo que se presentara una oposicion sustentada en un derecho anterior
vigente o en la falta de novedad del disefio industrial”. En consecuencia, en el caso
de haberse presentado una oposicion, se deberéa efectuar el analisis de la oposicion
y las pruebas aportadas junto a ella, y efectuar de oficio el estudio de novedad,
conforme las siguientes instrucciones.

De igual manera, el citado articulo 124 sefiala que “Sin perjuicio de ello, cuando el
disefio industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional
competente podra denegar de oficio la solicitud”. Esto quiere decir que la Oficina
Nacional Competente es libre de tomar una decision a su criterio, pero la decision
debe estar debidamente justificada por un estudio minucioso de la solicitud, junto
con la debida aplicacion de las normas establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina en lo referente a los disefios industriales, que para el caso son
los requisitos contenidos en los articulos 113, 115 y 116 de la normatividad andina
(Interpretacion Prejudicial expedida en el proceso 182-1P-2022, del 11 de julio de
2023).

Antes de iniciar el estudio de novedad de una solicitud de registro de disefio
industrial el examinador verificara los siguientes aspectos:

Verificacion de aspectos preliminares.

e Vencimiento de plazos.

El examinador debera verificar que la solicitud de Registro de Disefio Industrial haya
sido publicada de conformidad con lo establecido por el articulo 121 de la Decision
486 de la Comunidad Andina.

De igual forma, debera verificar que haya finalizado el plazo para la presentacion de
oposiciones, en los términos fijados por el articulo 122 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina, y en caso de haberse presentado una oposicion, que se haya
efectuado el traslado de esta al solicitante, conforme la citada norma en
concordancia a lo establecido por el articulo 123. Si se realizaron oposiciones el
examinador continuara con el tramite
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Anélisis de prioridad.

Si la solicitud invoca prioridad, el examinador verificard que los documentos de
prioridad hayan sido allegados dentro del término de nueve (9) meses, establecido
para tal fin en el Articulo 10 de la Decision 486. Asi, debera verificar que el nimero,
fecha, lugar de la prioridad y las figuras contenidas en la copia prioritaria
correspondan con la informacion contenida en el petitorio y con las figuras del
disefio industrial para el cual se solicita proteccion. Si se incumple con los plazos
establecidos en los Articulo 9 y 10 de la Decision andina, asi como la presentacion
de los documentos y el pago de la tasa conforme al Articulo 11 de la misma
Decisién, o los datos y figuras no corresponden con el objeto solicitado, esto
ocasionara la pérdida de la prioridad invocada, lo cual serd manifestado por el
examinador en el acto administrativo correspondiente y, en consecuencia, la fecha
para establecer el estado de la técnica sera la fecha en que la solicitud fue
presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

e Realizar el estudio de novedad.

De conformidad con el articulo 124 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
cuando una solicitud de Registro de Disefio Industrial es objeto de oposicion, o si a
juicio de esta Superintendencia se advierte que la misma carece manifiestamente
de novedad, se deberé realizar el examen de novedad, para lo cual se deberé:

e Determinar el estado de la técnica.

La determinacion del estado de la técnica a partir del cual se determinara la novedad
del Registro de Disefio Industrial se realizara a partir de la fecha de prioridad
reivindicada o la fecha de presentacién asignada a la solicitud, segun sea el caso.

e Realizar lablUsqueda en el estado de la técnica.

Para realizar la busqueda y establecer los documentos que podran ser considerados
parte del estado de la técnica, se debe tener de presente que solo podran ser
tenidos en cuenta aquellos documentos cuya fecha de divulgacion sea anterior a la
fecha de prioridad validamente invocada o la fecha de presentacién, observando en
todo caso, las reglas del afio de gracia de anterioridades establecidas en el articulo
17 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Asi mismo, de acuerdo con el Articulo 114 de la Decisién Andina, si varias personas
hicieran el mismo disefio industrial, independientemente unas de otras, el registro
se concedera a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud
correspondiente, o que invoque la prioridad de fecha mas antigua. Por lo tanto, el
examinador también deber& considerar en el estado de la técnica el contenido de
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una solicitud de registro en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha
de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de
prioridad de la solicitud de registro que se estuviese examinando, siempre que dicho
contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique.

Para realizar la busqueda de anterioridades en el estado de la técnica, el
examinador o funcionario asignado al estudio de la solicitud de registro de disefio
industrial, debera estudiar los dibujos a tener en cuenta y que representan el disefio
solicitado, asegurandose que la clasificacion dada al expediente es la correcta, y de
ser el caso, ajustarla a la mas adecuada conforme al Arreglo de Locarno.

La basqueda del estado de la técnica se realiza en:

e Base de datos nacional, incluidas bases de datos de signos distintivos, como
acsepto, e informacidén sobre denominaciones de origen y de patentes de
invencién o de modelo de utilidad.

e Bases internacionales, tal como TMview, DESIGNview, DesignVision,
EUIPO, USPTO, Hague Express (OMPI).

¢ Red de internet. Y bancos de imagenes de uso libre.

e Documentos digitales o fisicos con que se cuente.

Si el disefio divulgado es similar o igual al del objeto de la solicitud de registro, se
realizard una toma (captura) de pantalla, o se analizara la copia de los documentos
que contienen las figuras que afectarian la novedad del disefio solicitado,
visualizando la fecha en que la prueba fue puesta a disposicion del publico. En la
parte considerativa del acto administrativo deben ser incluidos el mayor nimero de
imagenes disponibles que permitan contrastar el disefio solicitado frente a los
antecedentes recuperados en la basqueda, incluido el link de acceso que permita
verificar el origen o la procedencia de la prueba y la fecha de las mismas.

El examinador debera verificar y asegurarse de que los hallazgos que contengan la
figura (o figuras) claras del objeto buscado, tengan una fecha cierta (demostrable)
y anterior a la fecha de la solicitud o de la prioridad validamente invocada,
observando las reglas del articulo 17 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

Verificacion de la novedad de la solicitud de Registro de Disefio Industrial.
El articulo 115 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, establece que un
registro de disefio industrial debe ser novedoso para ser registrable,

especificamente sefala:

“Articulo 115.- Seran registrables disefios industriales que sean nuevos.
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Un disefo industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de
prioridad validamente invocada, se hubiere hecho accesible al puablico, en cualquier
lugar o momento, mediante su descripcion, utilizacion, comercializacion o por
cualquier otro medio.

Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias
secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase
de productos distintos a dichas realizaciones.”

Para la practica del examen de novedad bien sea como consecuencia de una
oposicién o por la carencia de la novedad manifiesta, el examinador o funcionario
encargado del trdmite de la solicitud debera cotejar los disefios o anterioridades
encontrados con ocasion de la busqueda frente a las figuras del disefio de la
solicitud, realizando las correspondientes comparaciones y el debido analisis de los
elementos comunes o disimiles existentes entre los disefios confrontados. De existir
diferencias, el examinador debera evaluar si ellas son 0 no secundarias.

Sobre el tema de las diferencias secundarias, el Tribunal ha sido muy enféatico en
aclarar que las diferencias que deben poseer los disefios industriales entre si deben
ser sustanciales y no meramente secundarias. Al respecto, el Tribunal ha
establecido lo siguiente:

“Dado que la finalidad del disefo industrial es brindar una apariencia atractiva al
producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos
disefios es determinado por la eleccion del consumidor medio. Si para un
consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en
comparacion, las diferencias seran irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los
dos productos por ser mas atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas
relevantes, y por lo tanto se entendera que las diferencias entre ambos son
sustanciales” (Interpretacion Prejudicial expedida en el proceso 187-1P-2014, del 13
de mayo de 2015, p. 14).

De esta forma, deberdan compararse los disefios industriales partiendo de los
elementos que dotan distintividad caso por caso (como las formas del disefio,
relieves y forma caracteristica del producto), con el fin de establecer si la apariencia
particular del disefio que se pretende registrar tiene la contundencia suficiente para
distinguirlo frente al conocido en el estado de la técnica.

Realizada la busqueda y la comparacion, el examinador o funcionario asignado para
la tramitacién de la solicitud debera elaborar un informe de busqueda en el formato
correspondiente y cargar el documento en el sistema.
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Se sugiere revisar la metodologia expuesta en la interpretacion prejudicial 208-1P-
2015, en relacion con la realizacion del examen de novedad de un disefio, el cual
menciona que "El citado articulo 115 sefiala que las diferencias que debe poseer el
disefio solicitado en relacion a disefios anteriores deben ser sustanciales y no
meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello
no lo librara de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable.

En este sentido, para establecer si un disefio industrial posee novedad, debera
compararse la impresion en conjunto del disefio solicitado con otros que se
encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparacion se considerara que
no es nuevo no solo un disefio industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente
igual a otro, o que difiera de otro sélo en caracteristicas secundarias”

Respecto a la busqueda, en primer lugar, se debe consultar el Registro de
Propiedad Industrial nacional en relacion con el patrimonio de las formas estéticas
existentes, incluyendo los disefios, las solicitudes de marca tridimensional, asi como
las denominaciones de origen, que puedan afectar la registrabilidad del disefio
objeto de estudio.

Si como resultado de la busqueda y comparaciéon se determina la afectacion de la
novedad de la solicitud de Registro de Disefio Industrial, se debera negar la misma,
exponiendo con precision y claridad, los argumentos que llevaron a tal
determinacién, de conformidad con lo indicado en el numeral 19.2 del presente
documento.

Verificar si el disefio de la solicitud se encuentra dentro de las causales que
contempla el articulo 116 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

Verificar si el disefio en solicitud se encuentra dentro de las causales de no
registrabilidad que contempla el articulo 116 de la Decision 486, si lo esta, el
examinador debera negar la solicitud argumentando las razones técnicas por las
cuales toma la decisién y continuard con la negacion segun lo indicado en el
numeral 19.2 del presente documento.

Es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo mencionado por el Tribunal
Andino (ver Interpretacion Prejudicial 150-1P-2019 del TJCA), las caracteristicas
elementales de los disefos industriales se pueden resumir en que aquellos se basan
principalmente en el aspecto ornamental del producto (su fisonomia), siendo este
dotado de un aporte arbitrario por su creador, y que aquel no debe cumplir una
funcion utilitaria, sino tan solo estética.
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A ello se debe agregar que el disefio deber& conferir un aspecto particular y distinto
al producto al que se aplique, otorgandole una fisonomia nueva. También debe
poder ser percibido por la vista en su uso (visibilidad), es decir, encontrarse a la
vista del consumidor y no en el disefio interior del producto.

5.11 PROYECTAR LA RESOLUCIC)N DE CONCESION, DE NEGACION DE LA
SOLICITUD DE REGISTRO DE DISENO INDUSTRIAL

Una vez concluido el examen de fondo o novedad de la solicitud de registro de
disefio industrial, cuando este sea procedente, se tomard una decision sobre la
novedad del disefio industrial solicitado y se procederd a proyectar la
correspondiente resolucién, para lo cual se deberéa tener en cuenta lo siguiente:

5.11.1 Proyectar la resolucion de concesién del registro de disefio industrial.
El articulo 126 de la Decision 486 de la Comunidad Andina establece que:

“Articulo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
concederd el registro del disefio industrial y expedird a su titular el certificado
correspondiente. Sitales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente
denegara el registro.”

Por lo tanto, se debera conceder el Registro de Disefio Industrial solicitado cuando:
La solicitud no se encuentre incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad
contempladas por el articulo 116 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

No se advierta carencia de novedad manifiesta de la solicitud de conformidad con
el articulo 124 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en la interpretacién prejudicial 182-
IP-2022, es necesario hacer un estudio que evidencie que el disefio concede al
producto en el que esta incorporado una apariencia particular, lo cual hara que el
objeto parezca diferente y sea mas atractivo para el consumidor o usuario potencial.
La apariencia es el resultado de la opcién que toma el disefiador entre un gran
namero de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen,
los colores y lineas, el material y la textura, entre otros.

Cuando como resultado de la comparacién entre la solicitud de registro de disefio
industrial y la informacion existente en el estado de la técnica, asi como las
oposiciones presentadas (de ser el caso), se advierta que la solicitud cumple con el
requisito de novedad establecido por el articulo 115 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina.




Cadigo: PI102-104

.E——“ ;’—“{
\\l/) INSTRUCTIVO EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE

Superintendencia de REGISTRO DE DISENO INDISTRIAL version: 4

Industria y Comercio .
B Pagina 40 de 49

El examinador o funcionario asignado al tramite de la solicitud deber& proceder con
la concesion del registro mediante resolucion fundamentada. En el caso de existir
una oposicion, el acto administrativo debera incluir un resumen de los argumentos
de la oposicion y de la respuesta dada por el solicitante; asi mismo, la Oficina se
manifestard sobre la oposicion y cada uno de los elementos probatorios que
presuntamente afectaban la novedad de la solicitud de registro de disefio industrial.

De igual forma, las concesiones deben estar suficientemente motivadas y el
examinador debe cotejar cada una de las pruebas allegadas por el opositor, para
demostrar la existencia de diferencias sustanciales entre ambos productos, aun
cuando considere que no existe similitud entre el disefio evaluado y la prueba
aportada.

Dicha resolucion de concesion debera ser remitida a revision por parte del par
revisor, quien cuando no tenga mas observaciones, la enviard a la bandeja del
Director(a) de Nuevas Creaciones para su aprobacién y firma.

La resolucion correspondiente sera notificada al solicitante por medio del sistema
virtual disponible.

5.11.2 Proyectar la resolucién de denegacion

El examinador procedera con la negacion de la solicitud de registro de disefio
industrial cuando como resultado del examen de novedad, bien sea por la
formulacion de una oposicién o por la carencia manifiesta de novedad, se determine
con ocasion de la comparacion del disefio de la solicitud con las anterioridades
presentadas por el opositor o las identificadas en la basqueda en el estado de la
técnica, que la solicitud no cumple con el requisito de novedad mencionado por el
articulo 115 de la Decision 486 de la Comunidad Andina.

Asi mismo, en caso que la solicitud se encuentre incursa en alguna de las causales
de irregistrabilidad, se procederd a negar de conformidad con las situaciones
establecidas por el articulo 116 de la citada norma.

El examinador deberé realizar el respectivo acto administrativo mediante resolucion
fundamentada, con base en la plantilla establecida para la causal o causales que
llevan a la negacién de la solicitud. Es importante sefialar que las plantillas buscan
facilitar la tarea del examinador con textos o apartes juridicos que pueden fortalecer
su decision. Sin embargo, el examinador debera efectuar los ajustes o adaptaciones
gue considere necesarios.
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En el caso de existir una oposicion, la negacion deberd incluir un resumen de los
argumentos de la oposicion y de la respuesta dada por el solicitante. Asi mismo, la
Oficina se manifestara sobre dicha oposicion y cada uno de los elementos
probatorios que presuntamente afectaban la novedad de la solicitud de registro de
disefio industrial, incluyendo el cotejo de las pruebas que no afectan la novedad. Se
deben corroborar las fechas que incluyen cada una de las pruebas de los opositores,
y agotar todos los medios de busqueda, incluyendo el pantallazo de busqueda
realizada.

Dicha resolucion de negacion debera ser remitida a revision por parte del revisor,
quien cuando no tenga mas observaciones, la enviard a la bandeja del Director(a)
de Nuevas Creaciones para su aprobacion y firma.

La resolucion correspondiente sera notificada al solicitante por medio del sistema
virtual disponible.

5.12 RESOLVER RECURSOS DE LA VIA ADMINISTRATIVA
Examinar recurso de apelacion

Una vez la Direccion de Nuevas Creaciones emite una decisién sobre la inadmisién,
abandono, negacién o concesion de un registro de disefio industrial, se pueden
presentar los siguientes actos posteriores, los cuales se explicaran a fondo en el
presente numeral:

Independiente de la decisién que se tome sobre el registro de disefio industrial, una
vez emitida la resolucion se inicia la etapa de interposicion del recurso de apelacion
para que se aclare, modifique, adicione o revoque el acto administrativo que
contiene dicha decision.

Como resultado de la presentacion del recurso, se adelantara el proceso de estudiar
los argumentos que en él se exponen y se emitira una resolucion.

En caso de que el registro sea concedido, se asignara numero de certificado y se
expedira titulo.

Una vez decidido el recurso y ejecutoriada la resolucion que contiene la decision
final sobre la registrabilidad, el interesado podra presentar demanda ante la
jurisdiccién de lo contencioso administrativo a fin de que decida lo que en derecho
corresponda sobre el medio de control contencioso interpuesto.
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Recursos de apelacion

En la interposicién de recursos de apelacion el recurrente requiere que se aclare,
modifique, adicione o revoque una decision proferida por la Direccion de Nuevas
Creaciones.

El tramite de los recursos de apelacion se adelantara por parte del Grupo de Trabajo
de Via Administrativa, donde el caso se asignara a un examinador a efectos de que
estudie y resuelva el recurso interpuesto; para tal efecto debera:

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

e Revisar contra qué tipo de decisidon se presenta el recurso,
e Evaluar las pruebas,

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

e Elaborar el acto administrativo que decide el recurso.

Requisitos formales para la interposicion del recurso

Para el tramite de registro de disefio industrial, solamente procedera el recurso de
apelacion, el cual debera dar cumplimiento a lo reglado en el articulo 77 de la ley
1437 de 2011 o de la norma que lo sustituya o reforme, siendo los requisitos a
verificar por el examinador: i) interponerse dentro del plazo legal, por el interesado
0 su representante debidamente constituido; ii) indicar la sustentacion del recurso,
la cual debera ser concreta de acuerdo a los motivos 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.

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
contabilizacién del término para la presentacion de los recursos procedentes se hara
teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Capitulo Sexto del Titulo | de la
Circular Unica.

La Superintendencia de Industria y Comercio recibira recursos por los medios
electronicos oficialmente dispuestos por la Entidad para tal fin, esto es, hasta las 23
h 59’ del dia en que vence el término para presentarlos, entendiéndose éstos
radicados a traves de la plataforma tecnoldgica con la estampa de tiempo asignada
por el sistema. Los recursos también podran ser radicados en el Grupo de Trabajo
de Gestion Documental y Archivo de la Superintendencia, en el horario de atencion
al publico, cuando sean presentados en fisico.
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Es importante tener en cuenta que el examinador debe realizar una verificacion
exhaustiva del sistema, incluyendo todas las actuaciones adicionales relacionadas
con el caso principal para tener una comprension integral de todo el expediente.

Los recursos en materia de propiedad industrial podran interponerse directamente
a través de la tarea asignada por la plataforma del sistema virtual disponible o a
través de memorial dirigido al (Ia) Superintendente Delegado(a) para la Propiedad
Industrial, mediante el servicio de recepcion de documentos a cargo del Grupo de
Trabajo de Gestion Documental y Archivo de la Entidad.

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

Revisar contra qué tipo de decision se presenta el recurso

Cuando el recurso se interponga contra una decision de inadmision, el examinador
evaluara los argumentos que expone el recurrente con relacién al cumplimiento de
los requisitos previstos en el articulo 119 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina.

Cuando el recurso se interponga contra una decisiéon de abandono, el examinador
evaluara los argumentos que expone el recurrente con relacién al cumplimiento de
los requisitos previstos en los articulos 117, 118 y 120 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina.

Cuando el recurso se interponga contra una decision frente a la concesion o
negacion del Registro de Disefio Industrial, el examinador evaluara los argumentos
que exponen el recurrente o el opositor con relaciébn al cumplimiento de los
requisitos previstos en el articulo 115 y 116 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina.

Evaluacion de las pruebas

Junto con el recurso de apelacion podran presentarse solicitudes de correccion o
aclaraciéon. En todo caso, las correcciones presentadas deberan estar sustentadas
y atenerse a lo expuesto en la normatividad andina para el tramite de solicitudes de
Registro de Disefo Industrial.

En relacion con las pruebas es del caso precisar que el examinador que atiende el
recurso verificara su validez y pertinencia, tanto frente a las citadas por la Oficina al
proferir la decision sobre la registrabilidad del disefio, como aquellas que se
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presenten con ocasion del tramite del recurso de apelacion que interponga el
interesado.

Traslado de pruebas presentadas

Cuando con los recursos se aporten nuevas pruebas en un tramite en el que
intervenga mas de una parte, el examinador proyectara para firma del Coordinador
de Via Administrativa el oficio de traslado de pruebas al que hace referencia el
articulo 79 de la Ley 1437 de 2011, y frente al que se otorga un término de cinco (5)
dias, para que el interesado presente sus argumentos o pruebas si lo estima
conveniente.

El oficio de traslado de pruebas se notificara segun lo establecido en el literal d)
numeral 6.2 del Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica, asi como de acuerdo
con lo previsto en numeral 5.3.1 del Capitulo Quinto del Titulo | de la mencionada
Circular, y generara para la parte una tarea de respuesta a la apelacion interpuesta.

Decision del recurso

El examinador a cargo del tramite procedera a revisar el procedimiento
administrativo adelantado que dio origen a la expedicién del acto administrativo
impugnado, con el propdsito de verificar que no exista vicio alguno dentro del trdmite
que conduzca a la declaratoria de una eventual nulidad en sede judicial.

El examinador que atiende el recurso de apelacién verificard la legalidad de la
decision proferida en la instancia sobre la registrabilidad de la solicitud de disefio
industrial y las demas que surjan con motivo del recurso, de conformidad con lo
previsto en el articulo 80 de la Ley 1437 de 2011.

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

El examinador técnico preparard la decision en los asuntos de su competencia en
colaboracion el examinador juridico, quien elaborara la Resolucion por la cual se
resuelve un recurso de apelacién, y de ser el caso, enviard el documento para
revision, aprobacion y firma electronica de los servidores publicos designados, para
su correspondiente numeracion y notificacion al solicitante.
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El acto administrativo elaborado puede confirmar la decisién impugnada, revocarla
o corregirla. Para lo anterior, el examinador que prepara la decision en los asuntos
de su competencia técnica y el examinador juridico, de acuerdo con su rol:
examinador o revisor deberan seguir el siguiente procedimiento dentro del sistema
virtual disponible.

Cuando se confirma una decision sobre la solicitud presentada:
verificara la lista de examen que se despliega dentro de la tarea de examen
del recurso y seleccionaréa la causal correspondiente dentro del proyecto de
acto administrativo, a continuacion, seleccionara el tipo de plantilla de
acuerdo con la decisién a tomar y diligenciara el campo relacionado con el
efecto de la decision.

El proyecto de resolucion que atiende el recurso de apelacion se carga al
sistema virtual disponible, se envia a etapa de revisién y, por ultimo, de
decision final, segun corresponda.

Cuando se revoca y se regresa la solicitud presentada a una etapa
procesal previa: en los eventos en que el tramite se revoca y devuelve a la
Direccion de Nuevas Creaciones, el examinador encargado de atender los
asuntos de su competencia técnica, verificara la lista de examen que se
despliega dentro de la tarea de examen del recurso y seleccionara la causal
correspondiente dentro del proyecto de acto administrativo, a continuacion,
seleccionara el tipo de plantilla de acuerdo con la decision a tomar y
diligenciara el campo relacionado con el efecto de la decision.

El proyecto de resolucién que atiende el recurso de apelacion se carga al
sistema virtual disponible, se envia a etapa de revisién y por udltimo, de
decision final, segun corresponda.

A continuacioén, el examinador que realiza la etapa de revision debe iniciar en
el sistema virtual disponible el flujo de trabajo segun corresponda, y enviar el
proyecto a la etapa de revision o decision final, segun corresponda.

Una vez generado el acto administrativo, pasara a revisién del funcionario
competente, quien verificard el cumplimiento de los pasos anteriormente
descritos, asi como el sentido de la decision, verificando que esté de acuerdo
con los parametros definidos por la norma. En caso de ser necesario, el
segundo revisor activara el flujo de trabajo segun corresponda.

En aquellos casos en los que se presentan mas de un recurso de apelacién
dentro de un solo tramite, el examinador debera ingresar a la tarea de
examen en SIPI, seleccionar todos los recursos, y atendera los argumentos




Cadigo: PI102-104

.E——“ ;’—“{
\\l/) INSTRUCTIVO EXAMEN DE UNA SOLICITUD DE

Superintendencia de REGISTRO DE DISENO INDISTRIAL version: 4

Industria y Comercio .
B Pagina 46 de 49

expuestos en cada uno de los recursos interpuestos contra la decision dentro
de un Unico proyecto de acto administrativo.

e Cuando se revoca y concede el registro de la solicitud presentada:
verificard la lista de examen que se despliega dentro de la tarea de examen
del recurso y seleccionara la causal correspondiente dentro del proyecto de
acto administrativo que se entiende superada, a continuacion, seleccionara
el tipo de plantilla de acuerdo con la decision a tomar y diligenciara el campo
relacionado con el efecto de la decision.

El proyecto de resolucién que atiende el recurso de apelacion se carga al
sistema virtual disponible, se envia a etapa de revision y, por ultimo, de
decision final, segun corresponda.

El examinador juridico debera editar el caso y cambiar el estado de la
solicitud segun corresponda y verificar que la informacion del tramite esté
conforme al acto administrativo elaborado (Registro de Disefio Industrial).
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, de acuerdo con los parametros
definidos por la norma

Contra los actos que expide el Director(a) de Nuevas Creaciones procede el recurso
de apelacion.

La correccion de errores materiales sobre derechos concedidos deberd ser
solicitada en el recurso contra el acto administrativo de concesién. Vencido el
término para presentar los recursos que procedan, s6lo podran producirse
correcciones de errores materiales con ocasion de la solicitud de revocatoria directa
del acto, si concurren las condiciones para ello.

En caso de ser rechazado el recurso de apelacién por incumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 77 y 78 de la ley 1437 de 2011 (CPACA), el
solicitante, de considerarlo pertinente, podra presentar el recurso de queja de
conformidad con el numeral 3 del articulo 74 de la mencionada ley 1437.

5.13 ASIGNAR EL NUMERO DE CERTIFICADO Y EXPEDICION DE TIiTULO

Una vez se ha decidido conceder un derecho de registro de Disefio Industrial el
sistema verifica si se ha producido ejecutoria del acto administrativo de concesion,
asigna automaticamente el nimero de certificado y expide el titulo correspondiente
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5.14 EMITIR CONCEPTOS ANTE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Una vez la Superintendencia de Industria y Comercio o la Delegatura de Propiedad
Industrial, ha emitido una Resolucién de decision de recurso de apelacion y ésta ha
sido ejecutoriada, el solicitante, el opositor o un tercero, se encuentra en pleno
derecho de presentar demanda ante la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo
sobre la misma.

Si ésta ha sido admitida y trasladada a la Superintendencia de Industria y Comercio,
la Direccion de Nuevas Creaciones podra prestar apoyo cuando la Oficina Juridica
considere que las argumentaciones son nuevas desde el punto de vista técnico, en
este caso, el examinador asignado del campo tecnolégico relacionado emitira el
concepto técnico correspondiente y lo enviara a la Oficina Juridica para que se le
dé continuidad al tramite.

5.15 TRAMITAR ACTOS POSTERIORES AL REGISTRO
Tramitar afectaciones y actualizar el registro

El solicitante o titular de un registro de disefio industrial puede solicitar que se
realicen inscripciones en el Registro de Propiedad Industrial, bien sea diligenciando
y radicando el formato de afectacidbn que corresponda o por el médulo de
afectaciones del sistema virtual de Propiedad Industrial, para lo cual, la Direccién
de Nuevas Creaciones debe realizar las acciones necesarias para establecer si la
afectacién/maodificacion solicitada es procedente antes de actualizar el registro.

Las afectaciones/modificaciones son realizadas por el personal administrativo
asignado por la Direccion de Nuevas Creaciones o el Grupo de Registro, segun
corresponda, previo el analisis de la documentacion soporte que allega el solicitante.

El personal administrativo asignado para dar tramite a la afectacion debe:

e Evaluar el pago de la tasa correspondiente

e Evaluar la procedencia de la afectacion (titular, juzgados, etc.)

e Evaluar que el apoderado que presenta la solicitud se encuentre autorizado,
incluyendo la verificacion del poder, si es el caso,

e Determinar que el registro que se busca afectar se encuentre vigente,

e Verificar que no haya actuaciones anteriores pendientes,

e Evaluar si la solicitud presenta la informacion y soportes suficientes,
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e Tener en cuenta el concepto técnico emitido por el grupo del sector
tecnologico correspondiente, cuando sea el caso.

Y con base en lo anterior proceder segun corresponda asi:

e Sila solicitud no cumple alguno de los requisitos exigidos para continuar el
tramite o presenta informacidén y soportes insuficientes que no permiten
identificar claramente el tramite que se estd solicitando, elaborara un
requerimiento, que se realiza por Unica vez, especificando de manera
detallada la informacion que hace falta y el plazo establecido para la atencién
del mismo.

e Sila solicitud cumple los requisitos exigidos, actualizara la solicitud dejandola
en estado “para inscribir’, y trasladara la solicitud con su respectiva
afectacion al Director(a) de Nuevas Creaciones, para su revision y
aprobacion.

Una vez aprobada la afectacion ésta queda en estado de “Inscrita”, y se generara
la notificacién al solicitante. De esta manera queda actualizado el registro de
propiedad industrial.

e Sila solicitud no cumple, aun después de la emision del requerimiento, bien
sea por no respuesta 0 por respuesta insuficiente, se elaborara un acto
administrativo de denegacion que incluira las causales que dieron lugar a la
no inscripcion y notificara al solicitante.

En este ultimo caso, el solicitante esta en pleno derecho de presentar recurso de
apelacion, el cual se tramitara de acuerdo con el subtitulo 20.

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

P102-P03 Procedimiento registro de disefios industriales

GDO01-P01 Procedimiento de archivo y retencion documental
GJO06-P01 Procedimiento de notificaciones

P101-F21 Formulario de inscripciones de garantias mobiliarias
P101-F23 Formulario para otorgar poder al abogado en los tramites de propiedad
industrial

P102-F02 Formulario de registro de disefio industrial

P102-F04 Formulario de renuncia a derechos sobre nuevas creaciones
P102-F16 Inscripcion de licencia

P102-F17 Modificaciones y/o correcciones a solicitudes en tramite
P102-F18 Presentacion de oposicion

P102-F19 Inscripcién de afectaciones
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7. DOCUMENTOS EXTERNOS

Decision 486 de la Comunidad Andina

Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio

Taller de la OMPI sobre la proteccion juridica de los disefios industriales y los
circuitos integrados para los paises andinos — SIC - OMPI — octubre 1997
Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
208-1P-2015

430-1P-2016

150-1P-2019

182-1P-2022

8. RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSION

Se realiza una reestructuracion general del instructivo anterior, incluyendo un
mayor detalle en los aspectos que deben ser examinados en la etapa de
verificacion de requisitos minimos, el examen de forma y el examen de fondo de
una solicitud de registro de disefio industrial.

Se introdujeron elementos que se trabajaron en el MANUAL PARA EL EXAMEN
DE DISENOS INDUSTRIALES EN PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA vy se
incluyeron nuevos ejemplos para mayor comprension del texto de este instructivo.

Se detall6 con mayor precision temas como la presentacion de solicitudes de
divisionales, disefios de secuencias dentro de solicitudes que contienen Interfaces
Graficas de Usuario (IGU), entre otros.

Fin documento




