REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA'Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION NUMERO DE 2018

( )

Por la cual se modifica un numeral en el Capitulo Sexto del Titulo | y se modifican y adicionan unos
numerales en los Capitulos Primero y Sexto del Titulo X de la Circular Unica

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, y en particular, las conferidas en el Decreto 4886 de 2011y
en las demas normas reglamentarias, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 6 de la Decision 486 de 2000 de la Comisiéon de
la Comunidad Andina, la Oficina Nacional Competente podra establecer un sistema de notificacion
gue permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Que el inciso primero del articulo 273 de la Decision 486 de 2000 dispone que para los efectos de
dicha normativa, se entiende como Oficina Nacional Competente al 6rgano administrativo encargado
del registro de la propiedad industrial.

Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 276 de la precitada Decision, los asuntos en materia
de propiedad industrial que no se encuentren comprendidos en la misma norma seran
reglamentados por las disposiciones internas de los Paises Miembros.

Que mediante la Ley 1455 de 2011 se aprobd en Colombia el Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, el cual entr6 en vigor el 29 de agosto de 2012.

Que el articulo 167 del Decreto-Ley 019 de 2012 establecié la facultad de la Superintendencia de
Industria y Comercio para expedir las instrucciones relativas a las disposiciones sobre tramites
administrativos relacionados con propiedad industrial, entre las cuales se destaca la contenida en el
literal &), segun la cual quedaran exentos de autenticacion, atestacion o legalizacion los documentos
gue deban adjuntarse, asi como sus excepciones.

Que el literal a) del articulo 169 del precitado decreto prevé que la Superintendencia de Industria y
Comercio podra instruir a sus usuarios sobre los requisitos y tramites especiales que deban
establecerse para la adopcién del sistema de division de solicitudes de registro marcario.

Que de conformidad con lo previsto el numeral 57 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011, a la
Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde administrar el Sistema Nacional de la
Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma, por lo que esta
Entidad es la Oficina Nacional Competente en Colombia, en los términos de la Decision 486 de 2000.

Que segun lo dispuesto en los numerales 4, 5y 27 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, al
Superintendente de Industria y Comercio le corresponde, entre otras funciones: (i) adoptar los
reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el funcionamiento de la Entidad; (i)
impartir instrucciones en materia de propiedad industrial fijando los criterios que faciliten su
cumplimiento, sefialando los procedimientos para su cabal aplicacion, y (iii) expedir regulaciones que
conforme a las normas supranacionales correspondan adoptar a la Oficina Nacional Competente en
materia de propiedad industrial.

Que a partir del 1 de noviembre de 2017 entraron en vigor algunas modificaciones al Reglamento
Comun del Arreglo de Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo relativo al Registro
Internacional de Marcas, dentro de las cuales se encuentra la introduccion de la Regla 23bis, que
permite a la Oficina de una parte contratante remitir a titulares de registros comunicaciones que no
estén contempladas en el Reglamento Comun, por conducto de la Oficina Internacional de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
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Que la Regla 23bis precitada se constituye en un medio idéneo para que se surta la notificacion de
las acciones de cancelacion a titulares de registros marcarios resultado de una extension territorial,
realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas, quienes no cuenten con un representante o apoderado en Colombia para actuar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, en asuntos relativos a la propiedad industrial.

Que para efectos de contabilizar el plazo del que trata el articulo 170 de la Decision 486 de 2000 y
con el proposito de establecer seguridad juridica para los administrados, resulta pertinente indicar el
momento en que se tiene por surtida la notificacion de las acciones de cancelacion a los titulares de
registros marcarios, que se realice conforme a la Regla 23bis del Reglamento Comun del Arreglo de
Madrid y del Protocolo concerniente a ese Arreglo relativo al Registro Internacional de Marcas.

Que se hace necesario especificar algunas reglas relativas a la indicacion de los productos y/o
servicios que se pretenden distinguir con las marcas solicitadas para registro, teniendo en cuenta: (i)
el listado de términos y regionalismos armonizados de productos y servicios elaborado por las
oficinas de propiedad industrial de los Paises Miembros de la Alianza del Pacifico, mecanismo de
integracion regional del que Colombia es Pais Miembro; (ii) la adhesién de Colombia a la base datos
armonizada de productos y servicios para la clasificacion de marcas TM5 Id List y (iii) la proteccion
especial que se predica de las denominaciones de origen como signos distintivos, que debe
propender por evitar su vulgarizacion.

Que con el fin de propiciar por la armonizacién de los plazos para dar respuesta por parte de los
solicitantes de registros marcarios a los requerimientos realizados durante el tramite de registro,
resulta pertinente ampliar el término con el que cuenta un solicitante para responder a los
requerimientos que realice la Delegatura para la Propiedad Industrial, cuando este ha solicitado
dividir su solicitud.

Que es importante aclarar que la cesién de solicitudes en tramite debe acogerse a las exigencias
establecidas actualmente para el cambio de titularidad de derechos de propiedad industrial, con el
objeto de que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda dar tramite a dicha cesion
respetando de esta manera los derechos de los solicitantes y de terceros.

Que esta Superintendencia no cuenta actualmente con una tasa para realizar la correccion de
errores respecto de registros o titulos relativos a signos distintivos, de los que trata el numeral 1.2.1.7
del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica, por lo que debe modificarse dicho numeral,
con el fin de aclarar que dicha tasa debe pagarse Unicamente para los tipos de derechos de
propiedad industrial para los que se encuentre establecida.

Que resulta necesario precisar las instrucciones en relacion con los requerimientos que deban
realizarse a las solicitudes de marcas que sean consecuencia de una extension territorial realizada a
través del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas.

RESUELVE

ARTI’CULO, 1. Modificar el literal b) y el paragrafo del numeral 6.2 en el Capitulo Sexto del Titulo | de
la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedara asi:

“6.2. Notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial

Conforme a lo establecido en la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, las
notificaciones o comunicaciones de los actos o decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio en materia de Propiedad Industrial se surtiran de la siguiente manera:

(...)

b) Notificacion de los actos administrativos de admision y traslado de solicitudes de cancelacion. Si el
acto administrativo a notificar es un oficio que admite una cancelacion y corre traslado al titular del
registro marcario a cancelar, se deberan atender las siguientes reglas:

La Superintendencia de Industria y Comercio enviara al titular de la marca copia del oficio de
admisién a la direccién de correo electronico que repose en los archivos, informandole sobre la
solicitud de cancelacion presentada.
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En el evento de que la Superintendencia de Industria y Comercio disponga de la direccion
electronica de alguna de las personas que deben ser notificadas, pero no sea posible la recepcion
del correo electrénico por alguna situacion atribuible al titular de la marca, se debera dejar constancia
en el expediente de la entrega fallida. El titular de la marca se entendera notificado en la fecha del
envio del correo electrénico cuya entrega resulto fallida y empezara a contar el término a que se
refiere el articulo 170 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Si la parte a notificar es una persona natural y el expediente administrativo en el que se tramito la
solicitud de registro es anterior al 18 de julio de 2012 y no se cuenta con un correo electronico para
notificaciones, el accionante debera, bajo la gravedad de juramento, aportar el correo electrénico del
titular a notificar o manifestar su desconocimiento.

Si definitivamente la Superintendencia de Industria y Comercio no dispone de una direccion de
correo electrénico para notificar al titular de la marca objeto de la accion de cancelacion, le hara
saber al solicitante de la cancelacion tal circunstancia en el mismo acto en el que se admite la
accion, requiriéndolo conforme al articulo 17 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para que, a su costa, envie por correo certificado dicho oficio a la
direccion fisica del titular, debiendo allegar al expediente constancia de la fecha en que se realizé la
entrega, dia en el cual se entendera surtida la notificacion al titular y empezard a correr el término
para la contestacion a que se refiere el articulo 170 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Si la comunicacion es devuelta con la anotacion de que la direccion no existe o que el titular no
reside o no trabaja en el lugar, se publicara el oficio que admite la accion de cancelacion en la
Gaceta de la Propiedad Industrial. Para todos los efectos se entendera surtida la notificacion al titular
el dia de la publicacion de la Gaceta y empezara a correr el término para la contestacion a que se
refiere el articulo 170 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina.

Si la parte a notificar es una persona juridica de derecho privado la notificacion se hara a la direccion
de correo electrénico para notificaciones reportada por el representante legal o apoderado a la
Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de no contar con la misma, a una cualquiera de
las que aparezcan en el registro mercantil.

Si la acciébn de cancelacibn se presenta como defensa en un tramite de oposicion, la
Superintendencia de Industria y Comercio notificard dicha accion al correo que conste en el tramite
de oposicion.

Si al momento de proferirse la decision definitiva del tramite de cancelacion el titular del registro no
se ha hecho parte, la decision se le notificara por publicaciéon en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
La notificacion se entendera surtida en la fecha en que se realiz6 la publicacion.

La notificacién del traslado de las acciones de cancelacion a titulares de registros de marcas que
sean resultado de una extension territorial realizada a través del Protocolo concerniente al Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, en la que se hubiere designando a Colombia
como parte contratante, y quienes no cuenten con un representante o apoderado en Colombia para
actuar ante esta Superintendencia, se realizara mediante comunicacion que se acomparie del oficio
de admision de la accién de cancelacion, enviada a la Oficina Internacional, de conformidad con lo
establecido en la Regla 23 bis del Reglamento Comun del Arreglo de Madrid y del Protocolo relativo
al Registro Internacional de Marcas. La notificaciébn se entendera surtida en la fecha en la que la
Superintendencia remita la correspondiente comunicacion a la Oficina Internacional. De igual forma
se efectuara la notificacion de las decisiones gue resuelvan la accién.”

(...)

‘Paragrafo. Todos los interesados deben aportar su direccion electrénica para notificacion en la
siguiente actuacion que se realice ante esta Entidad. En todo caso, es obligacion de los usuarios
mantener actualizada la informacion de contacto y notificacion para cada uno de los tramites
adelantados en materia de propiedad industrial.

En concordancia con lo sefalado en el numeral 1.2.1.9 del Capitulo Primero del Titulo X de esta
Circular, cuando con la solicitud se aporte tanto la direccién electrénica del solicitante como de su
apoderado o representante legal, la Superintendencia de Industria y Comercio utilizara la de este
ultimo para todos los tramites adelantados ante la Entidad relacionados con la solicitud.
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Las notificaciones concernientes a actuaciones posteriores al registro o concesion del derecho de
propiedad industrial seran enviadas a la direccion electronica del solicitante cuando en el poder que
obra en el expediente de la actuacion administrativa el apoderado no tenia facultad para recibir
notificaciones de actuaciones posteriores a la concesion.

No obstante lo anterior, si en el expediente no obra la direccion electronica del solicitante, se
entendera que su direccidn electronica de notificacion para todos los efectos, incluso para las
actuaciones posteriores al registro o la concesion, sera la de su apoderado o representante legal,
incluso si en el poder no se evidencia dicha facultad.

ARTI'CUITO 2. Modificar los numerales 1.2.1.6.1 y 1.2.1.7 del Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica, los cuales quedaran asi:

“1.2.1.6.1. Cambio de titular o solicitante

Para la inscripcion de cambio de titular o solicitante en el registro de la propiedad industrial se debera
diligenciar y radicar el formulario de Inscripcion de Traspaso de Signos Distintivos, Formato P101-F07
(para signos distintivos), y formulario de Cambio de Titular o Solicitante, Formato P102-F19 (para
nuevas creaciones), los cuales corresponden a los Anexos 6.18 y 6.24 de la Circular Unica,
respectivamente, o realizar la solicitud de manera virtual a través del Sistema de Propiedad Industrial
(SIPI)

Salvo que se presente el Formulario firmado por las partes, en los casos de cambio de titular o de
solicitante, la afectacién debera ser demostrada con el original o la copia de alguno de los siguientes
documentos, segun sea el caso:

i) El contrato en el que conste la cesion firmada por las partes.

i)  El extracto del contrato en el que figure el cambio de titularidad. El extracto del contrato debe
contener las paginas del contrato donde conste la cesién del derecho y en las que se
evidencien las partes del contrato.

iii) La sentencia judicial que ordene el cambio de titularidad.

iv)  El documento que acredite la fusion.

Cuando como consecuencia de un contrato o de una fusion haya cambio de uno o varios cotitulares
o solicitantes, pero no de la totalidad, cualquier cotitular o solicitante respecto del cual no haya
habido cambio en la titularidad debera consentir expresamente al cambio de titularidad mediante
documento firmado por él especificamente para tal fin.

Cuando el cambio de titular o solicitante verse sobre varias solicitudes, registros o titulos, bastara
con una unica solicitud, siempre y cuando el solicitante o titular actual y el nuevo solicitante o
propietario sean los mismos y se indiquen los niumeros de todas las solicitudes, registros o titulos
objeto de inscripcion, y siempre que se trate del mismo tipo de derechos de propiedad industrial:
Marca, lema, patente, esquema de trazado o disefio industrial. No obstante, debera pagarse la tasa
de cesion correspondiente para cada una de las solicitudes o registros a ceder, si a ello hubiere
lugar.

Cuando la solicitud de inscripcidon a que hace referencia este numeral se presente en relacion con
varios derechos, pero la Superintendencia encuentre improcedente acceder a la solicitud de
inscripcidn en relacion con alguno o algunos de ellos, por no cumplir con los requisitos legales,
procedera a inscribir aquellos en relacion con los cuales no se encuentre inconveniente, y requerira
al solicitante para que allegue la informacion faltante o corrija o aclare la aportada.

Si la informacién solicitada no es aportada o no satisface el requerimiento respectivo, que sera

expedido en los términos del articulo 17 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, se entendera que el peticionario ha desistido de la actuacion.

“(...)
“1.2.1.7. Correccién de errores respecto de registros o titulos

La correccion del error que se haya cometido en la solicitud o en otro memorial presentado por el
solicitante en un tramite de propiedad industrial, y que se refleje en el registro de la Propiedad
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Industrial o en la Gaceta de la Propiedad Industrial, debera presentarse mediante un memorial en el
que se indique el nUmero de registro a corregir, el error cometido y la correccion a efectuar.

Cuando el error y la respectiva correccion sean comunes a varios registros o titulos, bastara con una
solicitud si se indican los nimeros de registros o titulos en cuestion.

La Superintendencia podra corregir los errores aritméticos, mecanograficos, ortograficos y gréaficos,
aun cuando éstos impliquen una modificacion al derecho concedido, cuando de la actuacion
administrativa se evidencie la contradiccion entre el derecho pretendido y el otorgado. Las
correcciones de errores no atribuibles a la Entidad se efectuaran previo pago de la tasa oficial
establecida para dicho fin, cuando dichos errores hayan sido atribuidos al solicitante, para los tipos
de derechos para los cuales se encuentre establecida dicha tasa.

La solicitud de correccién podra presentarse en cualquier momento”.

ARTICULO 3. Adicionar el numeral 1.2.1.14 en el Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica,
el cual quedara asi:

“1.2.1.14. Renuncia a derechos y desistimiento

En concordancia con lo establecido en el literal a) del articulo 167 del Decreto 019 de 2012, el
documento mediante el cual se presente la renuncia a derechos o el desistimiento de una solicitud
debera contener la diligencia de presentacion personal ante la Superintendencia de Industria y
Comercio o ante Notario Publico.

Cuando la renuncia a derechos o el desistimiento de solicitudes se realice por intermedio de
apoderado, deberan observarse las instrucciones establecidas en el numeral 1.2.1.3 del presente
Capitulo”.

ARTI’CUI:O 4. Modificar los numerales 1.2.5.2 y 1.2.5.7.2 en el Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica, los cuales quedaran asi:

“1.2.5.2. Especificidad de la descripcion de productos y/o servicios en las solicitudes de
registro de marcas y lemas comerciales

En virtud de lo establecido en los literales f) y g) del articulo 139, en el literal d) del articulo 140 y en
el articulo 151 de la Decision 486 de 2000, y para propésitos de su clasificacion, la descripcidon de los
productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de una marca o lema comercial debe
indicar expresamente el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con ella en el
mercado.

Para cumplir con este requisito, y sin perjuicio de la libertad para describir los productos y/o servicios
distinguidos por la marca, el solicitante puede optar por una, varias o todas las siguientes formas de
descripcion de los productos y/o servicios a ser identificados en la solicitud:

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

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

c) Utilizar los mismos términos y expresiones de productos y servicios incluidos en el Gestor de
Productos & Servicios de Madrid (MGS) en su version en espafiol, disponible en la seccion de
Propiedad Industrial de la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio y en la
pagina web de la OMPI.

d) Utilizar los mismos términos y expresiones aceptados por Colombia incluidos en el listado de
términos y regionalismos armonizados de productos y servicios de la Alianza del Pacifico,
disponible en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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e) Utilizar los mismos términos y expresiones en espafiol aceptados por Colombia incluidos en la
base de datos armonizada de productos y servicios para la clasificacion de marcas TM5 Id List,
disponible en la pagina web de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).

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

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

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

Paragrafo. No se aceptara el uso de denominaciones de origen protegidas en Colombia para indicar
el nombre de los productos y/o servicios a ser distinguidos con la marca, salvo que la denominacion
esté acompanada de la expresion que la preceda “producto protegido por la denominacion de
origen”. En caso de que el solicitante haga uso de una denominacién de origen protegida en
Colombia pero no de la expresion anterior, la Entidad realizara de oficio su inclusion”.

“1.2.5.7 Division de la solicitud de registro de una marca

(...)

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

Cuando la solicitud de divisién se presente como consecuencia de la interposicion de una oposicion
0 en un recurso, la solicitud fraccionaria en la cual resulten contenidos los productos o servicios
sobre los cuales se objeta la concesién de la marca, se tramitard independientemente de las demas
solicitudes fraccionarias que contengan productos o servicios en relaciéon con los cuales no se
presentd la oposicion o decision proferida. En dicho caso, los productos o servicios que fueron objeto
de oposicidn no podran ser incluidos en mas de una de las solicitudes resultantes de la division.

Como consecuencia de la division, los productos y/o servicios de la solicitud divisional no deberan
coincidir con los productos y servicios que se mantengan en la solicitud inicial o estén contenidos en
otras solicitudes divisionales. Cuando la Superintendencia encuentre que el registro de la marca
debe ser negado para uno o varios de los productos o servicios incluidos en la solicitud, pero
concedido para los restantes, s6lo se pronunciara respecto de la negacion.

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

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

ARTICULO 5. Modificar el numeral 6.2.3 en el Capitulo Sexto del Titulo X de la Circular Unica, el
cual quedara asi:
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“6.2.3. Requerimientos

La solicitud de extension territorial a Colombia podra ser objeto de requerimiento, para que dentro de
los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de la notificacién del requerimiento sea completada la
solicitud, en caso de que esta no cumpla con alguno de los requisitos de forma establecidos en la
Decision 486 de 2000 o en la Circular Unica.

El requerimiento sera enviado a la Oficina Internacional, sin perjuicio del procedimiento de
notificacion establecido en esta circular para los actos administrativos expedidos por la Delegatura
para la Propiedad Industrial. En el requerimiento se informara del plazo de sesenta (60) dias habiles
gue tiene el solicitante para subsanar la solicitud de extension territorial, de conformidad con lo
establecido en el articulo 144 de la Decision 486 de 2000.”

ARTICULO 6. Vigencia. La presente resolucion empezara a regir a partir de la fecha de su
publicacién en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
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