Superintehdencia de
Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 75502

Ref. Expediente N° SD2025/0001450

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 10 de enero de 2025, Amazon Technologies,
Inc., solicito el registro de la Marca EL NOVICIO REBELDE (Nominativa) para distinguir
productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 41 de la Clasificacién Internacional
de Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1058, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decision 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direcciéon que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la Decision. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de
gue no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad
Competente en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo
para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas
oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciara acerca de ellas
asi como acerca de la concesion o de la denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio
Literal f) del articulo 136 de la Decision 486

No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

1 9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programas de entretenimiento comicos; grabaciones de video pregrabadas
con programas de entretenimiento comicos; grabaciones de audio y visuales descargables pregrabadas con programas de
entretenimiento comicos; grabaciones de audio y visuales pregrabadas en discos 6pticos, DVD y CD con programas de entretenimiento
cémicos; Peliculas de entretenimiento animado, accién y aventuras, accién en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.

41: Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso; servicios de entretenimiento, a saber, una serie de
comedia en curso proporcionada a través de la television, el cable, Internet y las redes de comunicaciones inalambricas; proporcionar
cémics y novelas graficas no descargables en linea; proporcionar un sitio web con blogs y publicaciones no descargables en el tipo de
libros, novelas gréaficas, cémics y guiones en el campo del entretenimiento; proporcionar un sitio web con informacién de
entretenimiento, presentaciones de audio, video y prosa, y publicaciones en linea no descargables en la naturaleza de libros de ficcion
y no ficcién, novelas graficas y comics, todo en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organizacion y
realizacion de concursos; suministro de noticias e informacion de actualidad en el &mbito del entretenimiento en relacién con concursos,
presentaciones de video, audio y prosa y publicaciones, todo en el &mbito del entretenimiento; proporcionar resefias en linea de
programas de television y peliculas; proporcionar un sitio web de video a la carta con peliculas y peliculas no descargables;
proporcionar un sitio web con videos no descargables en el campo de peliculas, programas de television y avances de peliculas sobre
una variedad de temas; proporcionar una base de datos de entretenimiento en linea que pueda buscarse y que incluya misica en linea
no descargable, peliculas, programas de television, presentaciones multimedia en el campo del entretenimiento, archivos de audio con
musica, comics y publicaciones en la naturaleza del entretenimiento; Proporcionar informacién sobre entretenimiento, peliculas y
programas de televisién a través de las redes sociales.
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f) Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Concepto de lanorma

La causal de irregistrabilidad contenida en el literal f) del articulo 136 de la Decisién 486,
pretende impedir el registro como marca de aquellos signos que infrinjan los derechos de
propiedad industrial, como son las patentes o los disefios industriales, asi como también
pretende salvaguardar los derechos de autor que pretendan ser vulnerados.

Derechos de Autor

El derecho de autor es la proteccion que le otorga el Estado al creador de las obras
literarias o artisticas desde el momento de su creacién y por un tiempo determinado.

Es de precisar que desde el momento mismo de la creaciéon de la obra, se le reconocen a
los autores dos clases de prerrogativas: los derechos morales y los derechos
patrimoniales.

Los derechos morales son derechos personalisimos, inalienables, inembargables,
intransferibles e irrenunciables, que unicamente pueden estar en cabeza de una persona
natural.

Por el contrario, los derechos patrimoniales son prerrogativas de naturaleza econémico -
patrimonial, a través de las cuales su titular puede controlar los distintos actos de
explotacion a los cuales puede estar sujeta una obra. A diferencia de los derechos
morales, los patrimoniales pueden estar en cabeza de una persona natural o juridica, bajo
el entendido, que en el evento de que el titular de tales derechos no sea el autor de la
obra, debera mediar la autorizacion expresa del mismo.

En efecto, es de recordar que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 (modificado por el
articulo 30 de la ley 1450 de 2011), establece que la cesion de los derechos patrimoniales
de autor debe efectuarse por escrito:

“Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre vivos,
quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotacién previstas y al
tiempo y ambito territorial que se determinen contractualmente. La falta de mencion del
tiempo limita la transferencia a cinco (5) afios, y la del ambito territorial, al pais en el que se
realice la transferencia.

Los actos o0 contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos
patrimoniales de autor o conexos deberan constar por escrito como condicion de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de
autor, o los derechos conexos, asi como cualquier otro acto o contrato que implique
exclusividad, debera ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos
de publicidad y oponibilidad ante terceros.

Serd inexistente toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o
indeterminable la produccién futura, o se obligue a restringir su produccién intelectual o a no
producir.” (Subrayado nuestro)

De otro lado, la Decision 351, define como obra “toda creacion intelectual original de

naturaleza artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma”.
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De la anterior definicion se desprende que las obras deben cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Que se trate de una creacion intelectual; es decir, que sea el producto del ingenio
y de la capacidad humana.

2. Que sea original. La originalidad no puede confundirse con la novedad de la obra;
la originalidad se constituye en el sello personal que el autor imprime en su obra y
gue la hace Unica.

3. Que sean de caracter literario o artistico, esto se refiere a la forma de expresiéon de
la obra, es decir, del lenguaje utilizado.

4. Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido
0 por conocer.

A juicio de esta Direccion, para aplicar la causal de irregistrabilidad contemplada en el
literal f) del articulo 136 de la Decision 486 es necesario, en primer lugar, probar la
existencia de la obra sobre cuyos derechos se alegan. Lo anterior, recordandose que la
proteccion de los derechos de autor tiene como titulo originario la creacion intelectual
como tal, sin que se requiera registro alguno.

En adicion a lo anterior, el signo solicitado a registro debera constituirse inequivocamente
en una reproduccion total o parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan.

Derechos de Propiedad Industrial

Otros derechos que pueden resultar infringidos son aquellos que se refieren a bienes en
los cuales puede concurrir una doble proteccion: la marcaria y la de otro bien. Este casi
a nuestro juicio solo puede darse respecto de los disefios industriales, que amparan la
apariencia particular de un producto, Si bien la funcién primordial es de caracter
ornamental, ello no obsta para que en ocasiones esa apariencia cumpla con la funcion
distintiva.

La finalidad de un disefio industrial no es, como se dijo, distinguir el producto de otros
productos en el mercado. En este sentido puede afirmarse que para efectos de su
proteccion, no es relevante el concepto de riesgo de confusidn o el riesgo de asociacion,
nociones que no solo involucran el interés particular del titular de la marca, sino el interés
general de los consumidores, que no deben ser inducidos en error sobre la procedencia
empresarial de un determinado producto. Esta consideracién justifica la intervencion
oficiosa de la Administracion para denegar marcas confundibles con otras prioritarias y
gue los acuerdos entre particulares para permitir la coexistencia marcaria le sean
inoponibles. En el caso de un disefio industrial, se desdibuja el interés del consumidor,
para darle una mayor relevancia al derecho particular del disefiador, lo que justifica que
con su solo consentimiento la Administracion deba permitir que un tercero registre como
marca ese disefio industrial, siempre y cuando retna los requisitos que para tal efecto
prescribe la Decision 486.2

En cuanto a los productos o servicios que identificaria la marca solicitada a registro, el
articulo 136 literal f) de la Decisién 486, no indica que se requiera una relacién o identidad
entre los productos y servicios que se identificarian con la marca solicitada a registro y el

2 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial I1l. Primera edicion, 2006.Bogot4, :Raisbeck, Lara, Rodriguez y Rueda
(Baker & Makenzie), paginas 105-106.
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disefio industrial protegido o la obra protegida por el derecho de autor, simplemente indica
gue no es registrable el signo que infrinja un derecho de propiedad industrial y de autor
sin consentimiento de su titular.
Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectacion de un derecho de Autor.

El signo solicitado Derecho de autor protegido

EL NOVICIO REBELDE
(nominativa)

El signo solicitado es Nominativo y corresponde a la expresion EL NOVICIO REBELDE,
para distinguir:

9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programas de entretenimiento
cémicos; grabaciones de video pregrabadas con programas de entretenimiento cOmicos;
grabaciones de audio y visuales descargables pregrabadas con programas de
entretenimiento cdmicos; grabaciones de audio y visuales pregrabadas en discos Opticos,
DVD y CD con programas de entretenimiento comicos; Peliculas de entretenimiento
animado, accion y aventuras, accion en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.

41: Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso; servicios
de entretenimiento, a saber, una serie de comedia en curso proporcionada a través de la
television, el cable, Internet y las redes de comunicaciones inalambricas; proporcionar
comics y novelas graficas no descargables en linea; proporcionar un sitio web con blogs
y publicaciones no descargables en el tipo de libros, novelas graficas, comics y guiones
en el campo del entretenimiento; proporcionar un sitio web con informacién de
entretenimiento, presentaciones de audio, video y prosa, y publicaciones en linea no
descargables en la naturaleza de libros de ficcion y no ficcion, novelas graficas y comics,
todo en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organizacion
y realizacion de concursos; suministro de noticias e informacion de actualidad en el ambito
del entretenimiento en relacion con concursos, presentaciones de video, audio y prosa y
publicaciones, todo en el ambito del entretenimiento; proporcionar resefias en linea de
programas de television y peliculas; proporcionar un sitio web de video a la carta con
peliculas y peliculas no descargables; proporcionar un sitio web con videos no
descargables en el campo de peliculas, programas de television y avances de peliculas
sobre una variedad de temas; proporcionar una base de datos de entretenimiento en linea
gue pueda buscarse y que incluya musica en linea no descargable, peliculas, programas
de television, presentaciones multimedia en el campo del entretenimiento, archivos de
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audio con musica, comics y publicaciones en la naturaleza del entretenimiento;
Proporcionar informacion sobre entretenimiento, peliculas y programas de television a
traves de las redes sociales.

En el caso que nos ocupa, compete a esta Direccion determinar si el signo solicitado a
registro “EL NOVICIO REBELDE", resulta apto para identificar los productos y servicios
solicitados a registro, o si, por el contrario, se encuentra incurso en la causal mencionada
en parrafos precedentes.

Asi las cosas, se observa que el signo es de naturaleza nominativa compuesto por las
expresiones “EL NOVICIO REBELDE”". Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta
gue dichas expresiones, coinciden casi en su totalidad con el titulo de la pelicula LA
NOVICIA REBELDE.

Al respecto se evidencia que LA NOVICIA REBELDE, es una pelicula de drama musical
estadounidense de 1965 producida y dirigida por Robert Wise y protagonizada por Julie
Andrews. El titulo original de la pelicula es “The Sound Of Music”, y para Hispanoameérica
recibio el titulo de “La novicia rebelde”. Se convirtié en la pelicula méas taquillera de 1965
y en noviembre de 1966, se habia convertido en la pelicula mas taquillera de todos los
tiempos, superando “Lo que el viento se llevd”, y mantuvo esa distincion durante cinco
afos. La pelicula fue igual de popular en todo el mundo, rompiendo récords de taquilla
anteriores en veintinueve paises. Luego de un estreno en cines inicial que duré cuatro
afos y medio y dos reestrenos exitosos, la pelicula vendié 283 millones de entradas en
todo el mundo y gano un total mundial bruto de $286 millones. Recibi6é cinco Premios de
la Academia, incluidos mejor pelicula y mejor director.?

PYOVIeISREBEL]

-

-

|‘/

En virtud de lo anterior, en el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de
un derecho de autor previo en cabeza de un tercero, consistente en la pelicula titulada LA
NOVICIA REBELDE, dirigida por ROBERT WISE y producida por 20th Century Fox

Ahora bien, frente a la causal de irregistrabilidad relacionada con la vulneracion de
derechos de autor de terceros, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
argumentado frente al titulo de las obras lo siguiente:

“Sobre el punto ANTEQUERA PARILLI comenta:

“El titulo de una obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o
signos que sirven para identificarla, sea a través de combinaciones de

3 https://www.imdb.com/est/title/tt0059742/?ref_=mv_close
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Sound_of_Music
https://lwww.sensacine.com.mx/peliculas/pelicula-238/
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fantasia, o bien mediante el uso de vocablos que aludan a su contenido.

(..)

“Asi, la diferencia entre los titulos originales, como la ‘Dofia Barbara’ de
Gallegos, las ‘Lanzas Coloradas’ de Uslar Pietri o ‘El General en su
laberinto” de Garcia Marquez, en comparacion con los titulo genéricos o
banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los
repertorios musicales administrados por las entidades de gestion
colectiva, con composiciones identificadas como ‘Amor’, ‘TU’ o ‘La Noche'.

(..)

“La proteccion del titulo distintivo de una creacién intelectual implica
determinar, en primer lugar, si el autor tiene el derecho a exigir que dicho
signo sea mencionado para identificar la obra cada vez que ella sea objeto
de una utilizacion; y la segunda, si igualmente tiene la facultad de impedir
gue dicho titulo sea empleado para distinguir a otra produccion intelectual.

“El @mbito apropiado y especifico para la tutela del titulo se encuentra en
el derecho de autor, como parte de la obra misma, segun lo disponen
expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benin, Brasil, Camerun, Chile,
Espafna, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la
exigencia, al igual que ocurre con la propia obra, de que el titulo tenga
caracteristicas de originalidad (v.gr.: Benin, Camerun, Colombia, Francia,
Espafia, Senegal) (...)

“Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos que
sobre dicho signo tiene el autor de la obra, especialmente para exigir que
en toda utilizacion dela creacion se emplee el titulo de la misma, como
parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir
gue se use dicho titulo para identificar a otra creacion, tanto en ejercicio
del derecho moral de paternidad, junto con el nombre del autor, como en
razon del derecho exclusivo de explotacion de la obra.

“Tales principios son por lo demas concordantes con lo previsto en el
literal g) del articulo 83 de la Decisién 344 de la Comunidad Andina, por
el cual no pueden registrarse como marcas los titulos de obras literarias,
artisticas o cientificas que sean objeto de un derecho de autor
correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.”
(Derecho de Autor, 2da. Edicién, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pag.
147.)

“Como regla también pacificamente aceptada, el derecho sobre el titulo
de una obra no puede ir mas alla del derecho que se tiene sobre la obra
misma. De ahi que, como lo establecen muchas legislaciones, el derecho
sobre el titulo de la obra se limite a impedir su uso en otra obra del mismo
género, de manera que sea susceptible de crear confusién entre ambas
(v.g.: Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Pera), ese derecho
sobre el titulo se extiende a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra
obra (aunque sea de otro género), siempre sobre la base del peligro de la
confusiéon. En este punto existen divergencias doctrinarias, pues, como lo
comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibicion de uso del
mismo titulo no deberia limitarse a otra obra del mismo género, sino a
cualquier otra obra literaria artistica o cientifica.”

Por su parte, ANTEQUERA PARILLI, apunta:
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“Al formar parte de la obra...son también iguales los derechos que sobre
dicho signo tiene el autor de la creacion, especialmente para exigir que
en toda utilizacion de la misma (es decir, de la obra), se respete su titulo
como parte del derecho moral de integridad, o para impedir que se use
dicho signo para identificar a otra creacién (o sea, a otra obra) ...” (op.cit.,
pag. 90-91).4”

De la cita sefialada podemos observar que para que proceda la causal mencionada frente
al titulo de una obra es necesario que el titulo esté protegido por el Derecho de Autor,
conteniendo el requisito de originalidad. Adicionalmente, se pretende generar una
coherencia entre el uso del titulo y la distincién de un producto o servicio determinado que
derive en una confusion del publico por medio de la prohibicién del registro de titulo sin
autorizacion del autor.

Asi las cosas, esta Direccidn advierte la reproduccion casi total del titulo de la obra, sin
gue el cambio de género de femenino (la novicia) a masculino (el novicio) sea suficiente
para evitar la confusion.

Adicionalmente existe la existencia de riesgo de relacion en la medida en que la obra
protegida entra en disputa con las clases solicitadas a registro, tomando en cuenta la
naturaleza de la cobertura solicitada que contempla “grabaciones de audio y visuales,
peliculas de entretenimiento” (cl 9) y “Entretenimiento en la naturaleza de una serie de
comedia televisiva en curso” (clase 41). Existiendo una relacion directa entre los productos
y servicios pretendidos y la obra audiovisual, de alli que es dado pensar que pueda existir
una eventual vulneracion a los derechos de autor de terceros.

En el caso objeto de estudio es posible establecer la existencia de un derecho de autor
previo en cabeza de un tercero, por lo que de llegarse a registrar el signo solicitado, podria
generar confusion y/o asociacion en el consumidor. Por lo tanto, es procedente dar
aplicacion a la causal de irregistrabilidad analizada.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento
expreso de los titulares del derecho de autor para registrar el mismo como marca.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud estd comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal f) de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO 1: Negar el registro de la Marca EL NOVICIO REBELDE (Nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificacion Internacional de Niza?,
solicitada por Amazon Technologies, Inc., por las razones expuestas en la parte motiva

de la presente resolucion.

ARTICULO 2: Negar el registro de la Marca EL NOVICIO REBELDE (Nominativa) para

4 9: Grabaciones de audio descargables pregrabadas con programas de entretenimiento comicos; grabaciones de video pregrabadas
con programas de entretenimiento comicos; grabaciones de audio y visuales descargables pregrabadas con programas de
entretenimiento comicos; grabaciones de audio y visuales pregrabadas en discos 6pticos, DVD y CD con programas de entretenimiento
comicos; Peliculas de entretenimiento animado, accion y aventuras, accion en vivo, comedia, musicales, drama y documentales.
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distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificacién Internacional de Niza®,
solicitada por Amazon Technologies, Inc., por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente resolucion.
ARTICULO 3: Notificar de esta resolucién a Amazon Technologies, Inc., solicitante del
registro marcario, entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede
el recurso de apelacion ante la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial, el
cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su notificacion.
ARTICULO 4: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 25 de septiembre de 2025

{;TTGWGFDE)MGQ

MARIA DEL PILAR SERNA ROMERO
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS (E)

541: Entretenimiento en la naturaleza de una serie de comedia televisiva en curso; servicios de entretenimiento, a saber, una serie de
comedia en curso proporcionada a través de la television, el cable, Internet y las redes de comunicaciones inalambricas; proporcionar
cémics y novelas graficas no descargables en linea; proporcionar un sitio web con blogs y publicaciones no descargables en el tipo de
libros, novelas gréaficas, cémics y guiones en el campo del entretenimiento; proporcionar un sitio web con informacién de
entretenimiento, presentaciones de audio, video y prosa, y publicaciones en linea no descargables en la naturaleza de libros de ficcién
y no ficcién, novelas graficas y comics, todo en el campo del entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, organizacion y
realizacion de concursos; suministro de noticias e informacion de actualidad en el &ambito del entretenimiento en relacion con concursos,
presentaciones de video, audio y prosa y publicaciones, todo en el &mbito del entretenimiento; proporcionar resefias en linea de
programas de television y peliculas; proporcionar un sitio web de video a la carta con peliculas y peliculas no descargables;
proporcionar un sitio web con videos no descargables en el campo de peliculas, programas de television y avances de peliculas sobre
una variedad de temas; proporcionar una base de datos de entretenimiento en linea que pueda buscarse y que incluya misica en linea
no descargable, peliculas, programas de television, presentaciones multimedia en el campo del entretenimiento, archivos de audio con
musica, comics y publicaciones en la naturaleza del entretenimiento; Proporcionar informacién sobre entretenimiento, peliculas y
programas de televisién a través de las redes sociales.
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Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribui-
mos con el medio ambiente

canales: Teléfono en Bogotd: 601 592 04 00 - Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910 165
Direccidn: carrera 13 #27-00 piso 3, Bogota D.C., Colombia - Teléfono: 601 587 00 00

Sefior ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes Q
www.sic.gov.co - e-mail: contactenos@sic.gov.co ——



