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, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogota D.C, RAD: 12-236617- -00001-0000  Fecha: 2013-02-12 16:58:01
DEP: 10 OFICINAJURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS EVE: SINEVENTO
10 ACT: 440 RESPUESTA Folios: 1
Sefiores

LLEVATETUWEB.COM E.U
mensajes@llevatetuweb.com

Asunto: Radicacion: 12-236617- -00001-0000
Tramite: 113
Evento: 0
Actuacion: 440
Folios: 1

Estimado(a) Sefores:

Con el alcance previsto en el articulo 28 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su comunicacién radicada en esta
Entidad con el nimero de la referencia, en los siguientes términos:

1. Consulta

Se solicita informacion sobre el tramite de registro de marca y se consulta si es posible
registrar la marca \"llevatuweb.com\" y los siguientes nombres de sus servicios: dominio,
hosting, vps, streaming, dedicado, disefio web, hosting, alojamiento, correo electronico,
google, apps, email marketing, certificados SSL, housing, servidores, streaming,

resellerpartner, emarketing, megablocks, cyberbackup, cyberproxy, servidores vy
colocacion.

2. Materia objeto de consulta

Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asigné a la Superintendencia de Industria y
Comercio la funcion general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial,
que implica las especiales o especificas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad
industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesién de derechos
de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se
modifican y transfieren y los que establecen presuncion de primer uso o conocimiento del
mismo (depositos), y (ii) tramitar y decidir las solicitudes de concesién de patentes de
invencion y de modelo de utilidad, registros de disefios industriales, esquemas de
trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depdsitos de nombres y ensefias
comerciales, declaracién y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Igualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones
jurisdiccionales frente a procesos de infraccion de derechos de propiedad industrial, en

virtud del articulo 24 de la Ley 1564 de 2012, a partir de la fecha de su promuigacién, es
decir, del 12 de de julio de 2012.
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Dentro de las normas vigentes en materia de propiedad industrial no hay alguna que
establezca la realizacidn de examenes de registrabilidad por fuera del tramite de registro
de marca, que se inicia con la presentacion de la solicitud de registro marcario y por el
cual deben pagarse unas tasas legalmente establecidas. Bajo este entendido la
Superintendencia de Industria y Comercio no realiza analisis previos de registrabilidad de
marcas.

No obstante, ante su consulta es nuestro deber darle la informacién juridica general que
le sea util como elemento de juicio para tomar su decision de solicitar o no el registro de
una marca.

2.1 Pasos previos a la presentacion de la solicitud de registro

2.1.1 Escogencia del signo

Para elegir una marca se debe tener en cuenta que el signo sea capaz de distinguir o
individualizar en el mercado los productos o servicios que se quieren identificar con ella
(caracter distintivo), que no contenga elementos que induzcan a error al consumidor
sobre la clase de productos o servicios a los que se refiere o sobre la procedencia
empresarial de los mismos y que no estén incursos en las causales de irregistrabilidad

absolutas y relativas previstas en los articulos 135 y 136 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

Por su forma, de acuerdo con la legislacion aplicable en Colombia, las marcas pueden
ser: nominativas (constituidas por un conjunto legible y pronunciable de letras, nimeros,
palabras o frases), figurativas (constituidas por una figura o signo visual de forma
particular, totalmente impronunciable), mixtas (constituidas por elementos nominativos o
verbales y graficos), tridimensionales (consistente en la forma de los productos, envases
0 empaques, con volumen que permita su percepcion por el tacto), sonoras (integradas
por un sonido o melodia) y olfativas (constituidas por un olor).

2.1.2 Ubicacién en la clasificacion internacional de bienes y servicios

Clase en un término utilizado para referirse a ese grupo de productos o servicios que
guardan relacion entre si, agrupados de acuerdo con una clasificacion aceptada
internacionalmente, denominada Clasificacién Internacional de Niza, cuya décima
version es la que se encuentra vigente en Colombia.

Los servicios que se prestan a través de la VUCE, de registro, informacion, concesion de
licencias y promocién de exportaciones, podrian corresponder a las clases 35, 36, 39,
41, 42 y 45. Para su inmediata referencia, adjuntamos impresiones de los resultados que
arrojé la busqueda en la siguiente ruta electrénica, a la cual podra usted acceder, ampliar
la informacion y consultar, ademas, las notas explicativas para cada una de las clases:
http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNizal/inicio.action.

No obstante haberle prestado la anterior guia, debe tener en cuenta que es de caracter
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orientativo y que en ningin momento puede o debe comprometer las decisiones de la
Delegatura de Propiedad Industrial ni la del solicitante del registro. Quede claro que
aunque la Oficina Asesora Juridica es la dependencia competente para rendir concepto
sobre las normas regentes del tema de propiedad industrial, no lo es para clasificar los
productos ¢ servicios que van a ser identificados con la marca cuyo registro se solicita,
funcion que sélo le corresponde al solicitante del registro.

2.1.3 Consulta de antecedentes marcarios

Antes de presentar una solicitud de registro marcario se recomienda verificar y consultar
si el signo se encuentra registrado o solicitado en esta Superintendencia, para lo cual
usted puede optar por acceder a la informacién que reposa en nuestra pagina en
Internet, por la siguiente ruta: www.sic.gov.co, Propiedad Industrial/Marcas y otros signos
distintivos/Consulta de antecedentes marcarios.

Igualmente, puede adelantar el tramite de solicitud de antecedentes marcarios,
radicando la peticion por ventanilla y por medio electrénico:

(i) Por ventanilla (personalmente o por correo), puede radicar la solicitud en el piso 1 del
Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogota, acreditando la consignacion de la tarifa
vigente para al afio 2013, de acuerdo con la Resolucién 173 de 2013: a) Si se trata de
marcas nominativas o de la parte nominativa de una mixta, $30.000 pesos (hasta 7
paginas) + $5.000 por pagina adicional o $15.000 por clase adicional del mismo signo
(hasta 7 paginas) y b) $30.000 por marca figurativa o parte grafica de marca mixta +
$11.000 por pagina adicional, y c) en la cuenta corriente 062754387 del Banco de
Bogotd, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, codigo rentistico 01.

Tambien podra radicar su formulario en las siguientes oficinas:

CADES Bogota:

CADE 30 Carrera 30 25-90 Modulo 37 Zona A
CADE Suba Calle 148 A 103 B-95

CADE Calle 13 Calle 13 37-35 Moédulo 13

CADE Américas Av. Carrera 86 43-55 Sur Médulo 83

Ofras ciudades:

Barranquilla Carrera 57 79-10 Sede Supersociedades

Bucaramanga Calle 41 37-62 Sede Supersociedades

Cali Calle 10 440 of. 201 Sede Supersociedades

Cartagena Torre del Reloj Carrera 7 32-39 piso 2 Sede Supersociedades
Cdcuta Avenida 0 (cero) A 21-14 Sede Supersociedades

Manizales Calle 23 26-60 Sede Camara de Gomercio

Medellin Calle 53 45-112 Piso 20 Edificio Colseguros

(i) Por el medio electronico, siguiendo la siguiente ruta: www.sic.gov.co/;, Cuales tramites
Al contestar favor indique el nimero de
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puedo realizar en linea?/Radicacién de servicios en linea.

Recuerde que todos los tramites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la
Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en internet, como
\"radicacion de servicios en linea\" tendra un descuento del 5% sobre la tasa del tramite
correspondiente.

La Resolucion 173 de 2013 estad disponible para su consulta por Ia siguiente ruta:
www sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones

2.2 Tramite para el registro de marcas
2.2.1 Documentos que deben acompafiar la solicitud de registro marcario

a) Petitorio. Corresponde al Formulario Unico de Registro de Signos Distintivos
(2010-F01), diligenciado. El formulario puede adquirirlo gratuitamente en la sede de la
Superintendencia, piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogota o a través
de nuestra péagina en Internet, ingresando por Propiedad Industrial/Marcas y otros signos
distintivos/Marcas/El  diligenciamiento del formulario  correspondiente/Consultar
formularios/PI01-FO1 Registro de marcas y lemas comerciales.

El formulario de solicitud y los anexos pueden presentarse en medio magnético (CD
ROM o DVD ROM), digitalizados con una resolucion minima de 300 dpi y generados en
formato PDF o TIFF, en su defecto. En todo caso, cuando se emplee este medio para la
remision de los anexos, el formulario de solicitud del tramite debera ser presentado

fisicamente con el fin de que el solicitante pueda obtener copia del radicado emitido en la
ventanilla donde se radique la solicitud.

b) Poder. Si actda por intermedio de apoderado. El poder no requiere de presentacion
personal (Ley 1429 de 2010, articulo 42, articulo 167 del Decreto 19 de 2012 y punto
1.2.1.2 del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio).

c) Pago de la tasa de propiedad industrial. La tasa sefialada para el registro de marca,
vigente durante el afio 2013, es de: (i) si no es micro o pequefia empresa (de acuerdo
con la Ley 905 de 2004), $750.000, por clase y $375.000 por clase adicional; (i) si es
micro o pequefia empresa, $640.000 por clase y $320 por clase adicional; (iii) si el
solicitante es artesano certificado por Artesanias de Colombia, $50.000 (por la primera
solicitud); (iv) si el solicitante, ademas, asisti6 a algin foro o evento impartido
directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio o a través de convenios
interadministrativos de colaboracion con entidades sin animo de lucro, dentro de los 2

meses anteriores a la presentacion de la solicitud, se hara un descuento adicional del
25%.

En caso de cumplir estas condiciones, para obtener este descuento sélo debera
diligenciar, ademas del formulario de solicitud de registro, el formulario PI01-F08, que
puede obtener por la siguiente ruta electronica: www.sic.gov.co/Propiedad
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Industrial/Marcas y ofros signos distintivos/Formatos vy tarifas de signos
distintivos/P101-F06.

Recuerde que todos los tramites de los servicios relativos a la propiedad industrial que la
Superintendencia de Industria y Comercio ofrezca a través de su sitio en Internet, como
\"radicacion de servicios en linea\" tendra un descuento del 5% sobre la tasa del tramite
correspondiente.

Si el tramite de radicacion lo realiza personalmente por ventanilla, debera presentar la
copia del recibo de consignacion debe presentarse ante la ventanilla de Pagaduria
ubicada en el piso 1 del Edificio Bochica, carrera 13 No. 27-00 de Bogota, en donde sera
reemplazado por un recibo oficial de caja que debe ir anexo a la solicitud de registro.

Sobre el certificado de existencia y representacion del solicitante es importante
informarle que no se exigira, en cumplimiento del articuio 167 del Decreto 19 de 2012, a
menos que exista duda razonable acerca de la veracidad de cualquier indicacién o
elemento contenido en la solicitud, caso en el cual sera requerido de conformidad con el
procedimiento legalmente establecido para ello.

La presentacion y radicacion de estos documentos podra realizarse por los medios
anunciados para solicitar antecedentes marcarios.

2.2.2 Procedimiento de registro

De conformidad con el Titulo VI, Capitulo |l de ia Decision 486 de la Comisién de la

Comunidad Andina, el procedimiento de registro marcario comprende las siguientes
etapas:

a) Presentacion de la solicitud de registro, reuniendo los requisitos contenidos en los

articulos 138 y 139 de la Decision 486 del 2000, de acuerdo con las instrucciones del
numeral anterior. ’

b) Admision y asignacion de la fecha de presentacion, siempre y cuando la solicitud
cumpla con los requisitos del articulo 140 de la Decision 486.

c) Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de
presentacion de la solicitud, segun lo establecido en el articulo 144. En el evento en que

la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dara al solicitante un plazo
de 60 dias para que los subsane.

d) Publicacion de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de conformidad con .
el articulo 145 de la Decision 486 Andina, una vez reunidos los requisitos formales.

e) Presentacion de oposiciones por parte de terceros interesados, dentro de los 30 dias
siguientes a la fecha de la publicacion.

f) Examen de registrabilidad por'parte de la superintendencia, una vez vencido el plazo
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establecido por el articulo 148 de la Decision 486 Andina para presentar pruebas que
soporten las oposiciones presentadas, o vencido el término de la publicacién sin que se
hubieran presentado éstas.

Continuacidn radicado No: 12-236617- -00001-0000 Pagina: 6

g) Concesion o denegacién del registro de la marca solicitada, por medio de resolucion
proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.3 Sistema multiclase de solicitud y registro de marca

Con ocasion de la expedicion del Decreto 19 de 2012, que entr6 a regir el 10 de enero
de 2012, es posible hacer una solicitud multiclase para el registro de una marca. La
norma es la siguiente:

Articulo 168. \"Sistema multiclase de solicitudes y registro de marcas. El registro de una
marca podra solicitarse en un sélo expedientes administrativo para distinguir productos
y/o servicios comprendidos en diferentes clases de la Clasificacién Internacional de Niza.

La inscripcion de una o mas transferencias o cesiones de derechos, en relacion con
marcas concedidas o en tramites, puede ser presentada en una sola solicitud, siempre
que el cedente y cesionario sean los mismos en todos los tramites y se indiquen los
numeros de expedientes o certificados correspondientes.

Asi mismo, en una sola solicitud también puede pedirse la inscripcion de uno o mas
cambios de nombre, cambios de domicilio o de direccién 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 miso titular o solicitante y se indiquen los
numeros de los expedientes o certificados correspondientes.

La Superintendencia de Industria y Comercio instruira sobre los requisitos y tramites
especiales que deban establecerse para la adopcion del sistema descrito.\".

De acuerdo con lo anterior, una sola solicitud de registro de marca puede incluir las 45
clases de la Clasificacion Internacional de Niza.

El sistema multiclase de registro en comparacion con el sistema una marca una clase,
tiene las siguientes ventajas: (i) la posibilidad de, mediante una sola actuacion
administrativa, obtener el registro una marca para identificar, si se quiere, todos los
productos y/o servicios de la Clasificacion Internacional de Niza; (i) la posibilidad de
acreditar, mediante un sélo certificado de registro, el derecho que se tiene al uso
exclusivo de una marca, para identificar todos los productos y/o servicios de la
Clasificacion Internacional de Niza, si asi lo quiere el solicitante; (ii) la reduccion del
riesgo de expedicién de actos contradictorios; (iv) la reduccion en el nimero de actos
administrativos a expedir, por cuanto de 1 a 45 solicitudes de registro se podrian tramitar
bajo una misma actuacién administrativa y un solo expediente, lo que, a su vez, y (v)
facilita al interesado la participacién procesal y la vigilancia de las actuaciones

administrativas, anteriores y posteriores al registro, pues bastara con estar pendiente de
las surtidas en un solo expediente.
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En la Resolucion 21447 del 11 de abril de 2012, expedida por esta Superintendencia,
que hace parte del Titulo X de nuestra Circular Unica, se instruy6é para el cumplimiento
de la norma arriba transcrita, asi:

\"1.2.5.2 Solicitud multiclase

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

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

producto o servicio esté clasificado en una sola clase de la Clasificacion Internacional del
Niza.

Si no se hace indicacion de la cobertura de la marca de la manera arriba indicada, la

Superintendencia requerira al solicitante de acuerdo con lo establecido en el articulo 144
de la Decision 486.

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

Cuando se presente oposicion a una solicitud de registro multiclase, el opositor debera

precisar los productos y/o servicios y las clases respectivas contra los cuales se dirige la
mencionada oposicion.

El registro de una marca en varias clases de productos y/o servicios que haya sido

tramitado bajo un Unico expediente de solicitud multiclase tendra un sélo namero de
certificado.

La solicitud multiclase de registro de un lema comercial debera comprender los mismos
productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va asociado, o podra
comprender menos productos y servicios cubiertos por la marca multiclase a la cual va
asociado siempre y cuando correspondan con los que ésta ampara, y se pagara la

misma tasa establecida para las solicitudes multiclase de registro de marcas de
productos y servicios.\"

Tasas aplicables a las solicitudes de registro de marcas multiclase

La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolucion 173 de 2013,
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establecié las siguientes tasas, aplicables a los tramites de registro de marcas multiclase,
a la que puede acceder por la siguiente ruta electronica:
www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resolucién 173 de 2013:

\"1.1.2.4 Solicitudes internacional - Protocolo de Madrid

1.1.2.4.1 Transmision, certificacion y envio de solicitudes internacionales a la OMPI
conforme al Protocolo de Madrid $60.000

1.1.2.4.2 Solicitud de transformacion hasta antes de la decision final $375.000
1.1.2.4.3 Solicitud de transformacion de un registro $100.000
1.1.2.4.4 Inscripcion de sustitucion del registro nacional en internacional $20.000\"

Estos tramites y solicitudes que realice en linea por nuestro portal www.sic.gov.co
Propiedad industrial/Marcas/Radicar solicitud con pago electronico, tendran un
descuento adicional del 5%.

Las inquietudes sobre los datos del formulario de solicitud de registro de marca, incluido
el referente a la clasificacion de los productos o servicios que pretendan identificarse con

ella, puede absolverlas comunicandose con nuestro contact center al 5920400, linea
gratuita nacional 018000-910165.

3. Expresiones descriptivas y genéricas en marcas

Teniendo en cuenta que desea registrar las expresiones: \"dominio, hosting, vps,
streaming, dedicado, disefio web, hosting, alojamiento, correo electrénico, google, apps,
email marketing, certificados SSL, housing, servidores, streaming, resellerpartner,
emarketing, megablocks, cyberbackup, cyberproxy, servidores y colocacién\", que
pueden corresponder a clases de servicios que se prestan a través de la Internet, vale la
pena prevenirlo sobre lo normado en el articulo 135, literales e y f, de la Decisién 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, segun el cual no podran registrarse como marcas
aquellos signos que consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir
en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geog

rafica, la época de producciéon u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicacion,
incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

De concederse el derecho exclusivo y excluyente (que es el que se concederia con el
registro de la marca) sobre expresiones que pueden referirse exactamente a la clase de
producto o servicio que va a identificarse con la marca, o que puedan describirios, se

estaria privando a los demas de usar una expresion indispensable en determinado
mercado.

En relacion con este punto, el Consejo de Estado mediante sentencia de 13 de
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“El elemento denominativo esta compuesto por el término KRAFT y las palabras la
auténtica Mayonesa, estas ultimas indicativas de la calidad y el producto en si mismo
considerado, que constituyen por lo tanto una descripcién del producto y que no son
parte esencial de la marca, pues solo operan como mecanismos de publicidad o
informacién al publico, lo que trae como consecuencia que la exclusividad de la marca no
se extienda a aquellas, razén por la cual, pueden ser autorizadas para ser incluidas
como un elemento mas de la marca mixta, sin que ello obste para que otros productores

puedan solicitar el registro de dichas frases.”

Asi, las cosas, una palabra o una frase compuesta exclusivamente por términos
descriptivos (por los cuales haga referencia a la calidad, cantidad y diferentes
caracteristicas del producto o del servicio al que se aplique) o genéricos (por los cuales
designe al producto o servicio al que se aplique) no pueden constituir marca a la luz del
Régimen de Propiedad Industrial vigente en Colombia, pero el hecho de que hagan parte
de un conjunto marcario como elemento informativo no implica la irregistrabilidad del
signo, siempre y cuando no sean parte esencial de él. No obstante, si bien el titular del
registro de este conjunto marcario adquiere el derecho al uso exclusivo sobre el mismo,
no adquiere tal derecho sobre las expresiones descriptivas o genéricas que hagan parte

de el.

En todo caso, la registrabilidad de cualquier marca estara sujeta al cumplimiento de los
requisitos generales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representacion
grafica, evaluacion que en cada caso particular, signo por signo, correspondera al

examinador de la solicitud de registro.

Si requiere mayor informacion sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicacion por parte de esta entidad, puede consultar nuestra pagina

en Internet, www.sic.gov.co.

Atentamente,

WIL 10 BURGO NGO
Jefe Ofici ra Juridica

Al contestar favor indique el ntimero de
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