ARTICULO 2.2.2.19.2.2. OPORTUNIDAD DE CONVERSION Y DIVISION. Las facultades
previstas en el inciso 3., del articulo 35y en el inciso 2., del articulo 36 de la Decision 486, se
podran ejercer por la Superintendencia de Industria y Comercio hasta antes de la concesion o
negacion de patente.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 70)

ARTICULO 2.2.2.19.2.3. TASAS. Las conversiones, modificaciones o divisiones causaran
cobro de tasa adicional independientemente del motivo que hubiera tenido el solicitante para
proceder a pedir la alteracion.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 80)

ARTICULO 2.2.2.19.2.4. CONSULTA DE LA SOLICITUD. La fecha a partir de la cual
transcurrira el término para la consulta de la solicitud de patente por parte de terceros de que trata
el articulo 41 de la Decision 486, se entendera en concordancia con el articulo 40 de la misma,
teniendo en cuenta que el término de los 18 meses se contara desde la fecha de la solicitud
presentada o desde la fecha de la prioridad si esta hubiese sido invocada.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 90)

ARTICULO 2.2.2.19.2.5. NOTIFICACIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio
determinaré de manera general, segun lo estime necesario, el nimero de notificaciones a las que
haya lugar y el contenido de las mismas, segun lo indicado en el articulo 45 de la Decision 486.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 10)
SECCION 3.

DE LOS MODELQOS DE UTILIDAD Y DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE LOS
CIRCUITOS INTEGRADOS.

ARTICULO 2.2.2.19.3.1. SOLICITUDES. A las solicitudes de patente de modelo de utilidad
y de los esquemas de trazado de los circuitos integrados, asi como a los demas tramites
relacionados con ellas, les seran aplicables las disposiciones de la presente capitulo en materia de
patentes de invencion.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 12)
SECCION 4.
DE LOS DISENOS INDUSTRIALES.
ARTICULO 2.2.2.19.4.1. SOLICITUD. Cada Solicitud de registro debera referirse solamente
a un disefio industrial. De ser requerida la division de la solicitud de registro de disefio industrial,

se aplicara lo dispuesto en el articulo 36 de la Decisién 486 y en el articulo 2.2.2.19.2.2., del
presente decreto.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 13)



ARTICULO 2.2.2.19.4.2. CONSULTA DE LA SOLICITUD. A la consulta de que trata el
inciso 2., del articulo 125 de la Decision 486, se aplicara lo dispuesto en el articulo 2.2.2.19.2.4.,
del presente decreto.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 14)
SECCION 5.

DE LAS MARCAS.

ARTICULO 2.2.2.19.5.1. PRIORIDAD. Cuando de conformidad con lo previsto en el
articulo 9o de la Decision 486, se pretenda reivindicar prioridad, la Superintendencia de Industria
y Comercio comprobara que los elementos relativos al alcance y la titularidad de la certificacion
aportada para acreditar tal derecho y los que figuran en la solicitud, sean coincidentes, en la
forma prevista en el articulo 4, del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 15)

ARTICULO 2.2.2.19.5.2. RENOVACION DEL REGISTRO. En los términos del articulo
153 de la Decision 486, la renovacion de un registro marcario, solicitada por su titular o por
quien tuviere legitimo interés, serd concedida automaticamente, por el plazo respectivo, siempre
y cuando se hubiese presentado dentro del termino establecido y se hubiese pagado la tasa de
tramitacion correspondiente o el recargo establecido, si se solicita dentro del periodo de gracia.

Si no se cumpliese con los requisitos mencionados, se procedera a su negacion. Sin embargo, los
requerimientos efectuados sobre aspectos diferentes, se haran segun lo dispuesto en las normas
legales vigentes.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 16)
SECCION 6.

DEL NOMBRE Y LA ENSENA COMERCIAL.

ARTICULO 2.2.2.19.6.1. NOMBRE COMERCIAL. De la manera permitida en el articulo
193 de la Decisién 486 y prevista en el Codigo de Comercio, el depdésito del nombre comercial
tiene caracter declarativo respecto de la fecha a partir de la cual se inicia el uso del nombre y la
fecha desde la cual ese uso es conocido por terceros, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
191 de la Decision 486.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 17)

ARTICULO 2.2.2.19.6.2. ENSENA COMERCIAL. En desarrollo de la posibilidad prevista
en el articulo 200 de la Decision 486 la ensefia comercial seguira el tratamiento contemplado en
los articulos 583 y 603 a 610 del Codigo de Comercio y se le continuara aplicando
exclusivamente el sistema de deposito sin efecto constitutivo sobre el derecho.



(Decreto 2591 de 2000, articulo 18)
SECCION 7.

COMPETENCIA DESLEAL.

ARTICULO 2.2.2.19.7.1. APLICACION DEL REGIMEN DE COMPETENCIA DESLEAL.
Las conductas de competencia desleal previstas en el titulo XVI de la Decisién 486 se aplicaran
en consonancia con lo dispuesto en la Ley 256 de 1996.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 22)

ARTICULO 2.2.2.19.7.2. ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. Las acciones por
competencia desleal a que se refiere el Capitulo 11 del Titulo XV1 de la Decision 486, serén las
contenidas en el articulo 20 de la Ley 256 de 1996 y seguiran el tramite de la Ley 446 de 1998 y
el Decreto 2153 de 1992.

El término para la prescripcion de las acciones por competencia desleal serd el sefialado en el
articulo 23 de la Ley 256 de 1996

(Decreto 2591 de 2000, articulo 23)
SECCION 8.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

ARTICULO 2.2.2.19.8.1. PUBLICACION DE LA GACETA. La Superintendencia de
Industria y Comercio publicara en la Gaceta de la Propiedad Industrial un extracto de las
solicitudes de patente o registro relativas a la Propiedad Industrial previstas en la Decision 486 y
en la presente seccion, asi mismo los titulos concedidos y las inscripciones correspondientes al
registro de Propiedad Industrial y las sentencias sobre acciones de nulidad proferidas por el
Consejo de Estado.

(Decreto 2591 de 2000, articulo 24)
CAPITULO 20.

REGLAMENTACION PARCIAL DE LAS DECISIONES 486 Y 689 DE LA COMISION DE
LA COMUNIDAD ANDINA.

ARTICULO 2.2.2.20.1. DIVULGACION DE LA INVENCION. De conformidad con el
articulo 1o, literal b) de la Decisién 689 de la Comision de la Comunidad Andina 'y en
consonancia con lo establecido en la Ley 463 de 1998 por medio de la cual se aprueba el
"Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)", y el reglamento del mismo, la
descripcion de la invencion deberd incluir, ademas de lo establecido en el articulo 28 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, aquella que indique razonablemente a
una persona capacitada en la materia técnica que el solicitante estuvo en posesion de la invencion
reclamada en la fecha de presentacion de su solicitud.

PARAGRAFO 1o. El literal e) del articulo 28 de la Decision Andina 486 de 2000 se leer4 asi:



e) Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la
practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.

Para propdsitos de describir la mejor manera de llevar a cabo, ejecutar o llevar a la practica la
invencion, se deberan utilizar, ademas de términos completos, claros y concisos que permitan a
la persona capacitada en la materia realizar la invencion, las previsiones que en materia de
seguridad y de reproduccién contenga el objeto de la invencion, de manera que se pueda lograr
una ejecucion apta y segura de la invencion.

PARAGRAFO 20. La Superintendencia de Industria y Comercio podra instruir la forma de
presentacion de la solicitud, a fin de que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

(Decreto 729 de 2012, articulo 10)

ARTICULO 2.2.2.20.2. SUBSANACION DE OMISIONES. Con independencia de la
posibilidad de presentar modificaciones que no amplien el objeto inicialmente solicitado
conforme a lo previsto en el articulo 34 de la Decision 486, la solicitud podréa ser subsanada para
incorporar la materia omitida que ya fue informada dentro del trdmite de una solicitud prioritaria.

La subsanacion podra presentarse a solicitud de parte o en respuesta al requerimiento expedido
por la Superintendencia de Industria y Comercio en virtud de lo dispuesto en el articulo 39 de la
Decisién 486.

En el primer caso, podra pedirse desde la fecha de presentacion de la solicitud hasta antes de su
publicacién en la Gaceta de Propiedad Industrial. La subsanacién con motivo del requerimiento
expedido por la Superintendencia debera efectuarse durante los plazos establecidos por el
mencionado articulo 39 de la Decisién Andina para dar cumplimiento al mismo.

La no subsanacion de la materia omitida, pero ya informada dentro del tramite de una solicitud
prioritaria no genera los efectos previstos en el citado articulo 39 con respecto a dicha materia y
por tanto el expediente continuaré con su tramite correspondiente.

No podra introducirse nuevamente la materia omitida durante los plazos de requerimiento
establecidos en el articulo 45 de la Decision Andina que en adelante se apliquen a la solicitud de
patente.

(Decreto 729 de 2012, articulo 20)

ARTICULO 2.2.2.20.3 EXCEPCION AL DERECHO CONFERIDO POR LA PATENTE.
Ademas de los actos previstos en el articulo 53 de la Decisién Andina 486, el titular no podra
ejercer el derecho que le confiere la patente, respecto de los actos realizados con el fin de generar
la informacion necesaria para presentar una solicitud de aprobacion requerida, para que un
producto entre al mercado una vez expire la patente. En tal sentido, los terceros estaran
facultados para fabricar, utilizar, vender, ofrecer en venta o importar cualquier objeto de la
invencion patentada exclusivamente para el fin antes mencionado.

PARAGRAFO. Si un producto es fabricado, utilizado, vendido, ofrecido en venta o importado
bajo la excepcidn del parrafo anterior, solo podréa ser exportado con el proposito de cumplir los
requisitos de aprobacion en Colombia.



(Decreto 729 de 2012, articulo 30)

ARTICULO 2.2.2.20.4. INSCRIPCION DE AFECTACIONES. La inscripcion de una o mas
transferencias o cesiones de derechos en relacién con nuevas creaciones concedidas o en tramite,
puede ser presentada en una sola solicitud, siempre que el cedente y cesionario sean los mismos
en todos los tramites, y se indiquen los nimeros de expedientes o certificados correspondientes.

Asi mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripcion de uno 0 méas cambios de
nombre, cambios de domicilio o de direccion y cualquier otro acto que afecte la titularidad del
derecho, en relacion con varias solicitudes en tramite o con varios derechos concedidos, siempre
que se trate del mismo titular o solicitante y se indiquen los nimeros de los expedientes o
certificados correspondientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio podra instruir sobre los requisitos de formay el
procedimiento para la presentacion y tramite de estas solicitudes.

(Decreto 729 de 2012, articulo 40)

ARTICULO 2.2.2.20.5. LICENCIAS DE USO DE MARCAS. El registro de los contratos de
licencia de marca sera opcional. En consecuencia la ausencia de dicho registro no afectara la
validez u oponibilidad de tales contratos.

(Decreto 729 de 2012, articulo 50)

ARTICULO 2.2.2.20.6. DENOMINACIONES DE ORIGEN. Ademas de los eventos
previstos en el articulo 202 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, no se
podra declarar o reconocer la proteccion de una denominacion de origen cuando sea susceptible
de generar confusién con una marca solicitada o registrada con anterioridad de buena fe, o con
una marca notoriamente conocida.

(Decreto 729 de 2012, articulo 60)
CAPITULO 21.

INDEMNIZACION PRESTABLECIDA POR INFRACCION A LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD MARCARIA.

ARTICULO 2.2.2.21.1. INDEMNIZACION PREESTABLECIDA EN PROCESOS CIVILES
DE INFRACCION MARCARIA. En virtud de lo establecido por el articulo 3 de la Ley 1648 de
2013 la indemnizacion que se cause como consecuencia de la declaracién judicial de infraccion
marcaria podréa sujetarse al sistema de indemnizaciones preestablecidas o a las reglas generales
sobre prueba de la indemnizacion de perjuicios, a eleccion del demandante.

Para los efectos del presente capitulo, se entenderé que si el demandante al momento de la
presentacion de la demanda opta por el sistema de indemnizacion preestablecida, no tendra que
probar la cuantia de los dafios y perjuicios causados por la infraccién, tal como lo establece el
articulo 243 de la Decision Andina 486 vy, por lo tanto, sujeta la tasacion de sus perjuicios a la
determinacion por parte del Juez de un monto que se fija de conformidad con la presente
reglamentacion.



(Decreto 2264 de 2014, articulo 10)

ARTICULO 2.2.2.21.2. CUANTIA DE LA INDEMNIZACION PREESTABLECIDA. En
caso de que el demandante opte por el sistema de indemnizaciones preestablecidas, dicha
indemnizacién serd equivalente a un minimo de tres (3) salarios minimos legales mensuales
vigentes y hasta un maximo de cien (100) salarios minimos legales mensuales vigentes, por cada
marca infringida. Esta suma podra incrementarse hasta en doscientos (200) salarios minimos
legales mensuales vigentes cuando la marca infringida haya sido declarada como notoria por el
juez, se demuestre la mala fe del infractor, se ponga en peligro la vida o la salud de las personas
y/o se identifique la reincidencia de la infraccion respecto de la marca.

PARAGRAFO. Para cada caso particular el juez ponderara y declarara en la sentencia que ponga
fin al proceso el monto de la indemnizacion teniendo en cuenta las pruebas que obren en el
proceso, entre otras la duracion de la infraccion, su amplitud, la cantidad de productos infractores
y la extension geografica.

(Decreto 2264 de 2014, articulo 20)
CAPITULO 22.

COMPENSACION DEL PLAZO DE DURACION DE LA PATENTE MEDIANTE
RESTAURACION.

ARTICULO 2.2.2.22.1. COMPENSACION DEL PLAZO DE DURACION DE LA
PATENTE MEDIANTE RESTAURACION. De conformidad con lo establecido en el literal d)
del articulo 1o de la Decision 689 de 2008 de la Comunidad Andina, cuando la Superintendencia
de Industria y Comercio incurra en un retraso irrazonable en el tramite de una solicitud de
patente siempre que esta no sea para producto farmacéutico, compensara por una sola vez al
titular de la patente, previa solicitud de este, restaurando el plazo de duracién de la patente.

Para efectos de calcular el término de la restauracion del plazo de vigencia de la patente, la
Superintendencia de Industria y Comercio tendra presente las siguientes reglas:

Por cada dia calendario de duracion del retraso irrazonable se otorgara un dia calendario de
restauracion.

El plazo de restauracién otorgado comenzaré a contabilizarse desde el dia calendario siguiente al
ultimo dia de vigencia de la patente.

Durante el término de restauracién del plazo de vigencia de la patente, el titular conservara los
mismos derechos y obligaciones y estara sujeto a las mismas excepciones y limitaciones que la
patente le otorgd, de conformidad con lo previsto en la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina.

La restauracion no exceptuara del pago de las tasas de mantenimiento a que haya lugar, una vez
otorgada la patente.

(Decreto 1873 de 2014, articulo 10)

ARTICULO 2.2.2.22.2. TERMINOS PARA DETERMINAR LA COMPENSACION POR



RETRASOS. Un retraso irrazonable incluye un retraso en la emision de la patente de mas de
cinco afos, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, o de tres afios, contados
a partir de la fecha en que se haya pedido el examen de la solicitud, el que resulte posterior,
siempre y cuando los periodos atribuibles a las acciones del solicitante de la patente no estén
incluidos en la determinacion de dichos retrasos.

(Decreto 1873 de 2014, articulo 20)

ARTICULO 2.2.2.22.3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DEL PLAZO POR
RESTAURACION. Para los efectos del articulo 2.2.2.22.1. del presente decreto, el titular de la
patente deberd solicitar la restauracion del plazo dentro de los dos meses siguientes, contados a
partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que conceda la patente.

En la solicitud de restauracién del plazo de duracién, el titular debera indicar el retraso que
considera no le es atribuible y el plazo de restauracion correspondiente.

La decision de restauracion del plazo de duracion de la patente serd proferida mediante acto
administrativo debidamente motivado y determinaré la nueva vigencia de la misma, si hay lugar
a ella. Dicho acto administrativo sera inscrito en el registro de la propiedad industrial a efectos de
dar publicidad frente a terceros.

(Decreto 1873 de 2014, articulo 30)

ARTICULO 2.2.2.22.4. TERMINO DE SUSPENSION DEL ARTICULO 47 DE LA
DECISION ANDINA 486. Para los efectos del procedimiento de patentes, el plazo descrito por
el articulo 47 de la Decisién Andina 486 no sera superior a 2 meses, contados a partir de la
peticion de suspension.

(Decreto 1873 de 2014, articulo 40)
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