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ey G/
De 5 de ochobne) de 2012

Que reforma la Ley 35 de 1996, Por la cual se dictan disposiciones
sobre la Propiedad Industrial

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECREYTA:

Articulo 1. El articulo 1 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger las invenciones, los modelos de
utilidad, los modelos y diﬁujos industriales, los secretos industriales vy comerciales, las
marcas de producto vy servicio, las marcas colectivas y de gara.ntia, las indicaciones
geogréficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres

comerciales y las exprcsmnes y sefiales de| propaganda

N Y f?‘:, -
SN

Articulo 2. Se adiciona el Capxtuiozill‘ contenuvo de los: amcu.los 2~A y 2-B, al Titulo I de la Ley
35 de 1996, asi: ' Sl g e N

N L N - . . ! / :F"“:'__ .._-
Articulo 2-B. Una'vez inscrito el poderen el Regzstrq-de‘Po\é:‘l}zges, bastard para cualguier
- . e N B .

actuacion ante la “DIGERPI ééﬁala: loé datus de in’séripcién del poder. No se considerara

la vtilizacion del Regzstro de Poderes co_ 0 condxcxon prevxa para realizar trdmites ante fa
DIGERPI. :

Artfculo 3. Se adiciona el Cepitulo II, contentive de los articulos 2-C, 2.D, 2-E, 2-F y 2-G, al
Titulo [ de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo IJ1
UHilizacion de Medios Electronicos o Telemdticos

Articule 2-C. Los trémites administrativos ante la DIGERPI podran llevarse a cabo
mediante la utilizacién de medios electrénicos o telematicos disponibles o por conocer.
Todo lo relacionado con la utilizacién de medios electronicos o telemdticos se
regird por la legislacién vigente,
Para tales efectos, la DIGERP! determinaré las condiciones generales, requisitos y
caracteristicas técnicas pecesarias.

&9
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Artienio 2-I, La presentacién y recepcidn de solicitudes, peticiones o la concesidn de los
derechos  estardn sujetas a los procedimientos y horerios que se establezcan

reglamentariamente.

Artfeulo 2-E. Los expedientes podrén consultarse y permanecerdn en los archivos de la
DIGERPI durante la vigencia de los derechos de Propiedad Industrial.

En el caso de expedientes en soporte de papet cancelados o negados o caducados o
solicitudes abandonadas, ios mismos se conservaran en la DIGERPI por un periodo de
cinco aflos, contado a partir del dia siguiente de la fecha en que quedd ejecutoriada la
resolucion que ordend la cance!acién-o negd el registro o se considerd abandonada la
solicitud o la fecha en que se considerd no presentada la solicitud o que caducod el
derecho.

Vencido el plazo anterior, serdn enviados & la Direceién Naciomal de Archivo
Nacional del Registro Publico.. " L~

i f‘\
A fin de facxhtal; ﬂa \custodxa, éonsuifa ¥ expedmmn de reproducciones

<
autenticadas y cemﬁcaclones, la DIGERPI estab]eceré un fondo documental electronico

mediante el cua! sevaimacenarén los documemos que¢rf;p0san en los expedientes y

g . \."’3?;’,

0 g valor ]undxcc que los documentos
_a ¥ tendran la mlsma fuerza pmbatoraa

Articulo 2-F. Para 105 efectos de notlﬁcacmnes y/o avrsos, y de los recwssos
administrativos, cuando ‘el usuano haya utilizado iox misdios electronicos o telematicos a
que se refiere este Capitulo, Ios mistmios debcrén haccrse conforme a lo establecido en los

articulos 162 y 163 de esta Ley.

Articulo 2-G. La DIGERPI hard uso de firmas digitalizadas o cualquier otro medio
andlogo en su ambito interno y en su relacién con los usuarios externos. El ministro de
Comercio e Industrias, mediante resolucidn administrativa, autorizard al director y a los
jefes de departamentos el uso de la firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio
andlogo.

La firna manuscrita digitalizada o coalguier otro medio andlogo que se utilice

tendré el mismo valor que la firma manuscrita en relacion con los consignados en papel.
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Articulo 4. El articulo 11 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 11. Se entiende por invencion toda idea aplicable en la practica para la solucién
de un problema técnico determinado. Una invencién puede ser un producte y/o un
procedimiento. La invencién de un producto comprende, enire ofros, cualquier sustancia,
composicion o material, ¥ cualquier articulo, aparato, maquina, equipo, mecanismo,
dispositivo u otro objeto o resultado tengible, asl como cualquiera de sus partes. Una
invencién de un procedimiento comprende, entre ofros, cualquier método, sistema o
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién o a la obtencién de un producto o de un
resultado.

Articale 8. El articulo 14 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:

Articule 14. No se consideraran invenciones palentables para los efectos de esta Ley,

engre olros:
1. Los principios te6ricos.o- c:ent:ﬁco§,
ﬁ i ‘*«
2 Los descubr;mtet}tos que\conslstan ewdar a conoccr o revelar algo que ya existia
"v-,

& y
enla natumleza atm cuande antenonnente fuese descanomdu,

Los pregramas de or;ier%adqms
i
Las fmmas de present

#

i D

-~} &n tn I
3
1§',~
=gl
8
Iy
B

productos especmlmcm Iasrsustaamas o cémpos:clones, ni a las invenciones
de aparatos 5. snstrumentos para Ea puesta en précnca de tales métodos;

8. La yuxtaposmén de, i mvencmnes conoczdas 0 mezcla de productos conocidos, fa
variscidn en su fmma, drmensxones 0 matenales salvo que realmente se pueda
comprobar que cumple los requsitos de novedad, actividad inventiva y

aplicacion industrial.

Articulo 6. Se adiciona el articulo 14-A al Capitulo T del Titulo Il de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 14-A. No son patentables las invenciones cuya explotacidn comercial debe
impedirse necesariamente para proteger ¢l orden piblico, la seguridad del Estado, la
moral y las buenns costumbres, 1a salud o la vida de las personas o de fos animales, o para
preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga solo
por existir una disposicién legal o administrativa que prohibe o que regule dicha

explotacion.
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Articalo 7. El articulo 15 de la Ley 35 de 1996 queda asf:

Articulo 15. Se exceptian de patentabilidad las siguientes invenciones que se refieren &

materia viva:

L

S

Las plantas, los animales y ios procedimientos esencialmente bioldgicos para la
produccién  de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o
microbiologicos;

Las especies vegetales y fas especies v razas animales;

El material biologico tal como se encuentra en la naturaleza;

La materia viva que compone ef cuerpo humane;

Las variedades vegetales.

Articulo 8. El articulo 17 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 17, Una invencitn se considera susceptible de aplicacion industrial, cuando su

obieto puede ser producldo o.utilizado en_cuslquier tipo de industria o actividad, de

£
manera especifica, sustanﬁ;ahy\cret’ble Pa]ta’eg?os efectos la expresidn industria se

entiende en su més <amplac senndo ¢ mcluye, entre otres la artesania, agricuitura,

mmeria, pesca y los{emczos X

Artfculo 19 Elderecém que conﬁere unla (pat,

\\\’/ w17

Cualquler pcrsona que ‘bon'lei‘cw.hce adqu:era 0 u}.‘ef ‘el pmducto patentado u
obtenido por. el procesd” patentado luego de qm: ei producto hubiera sido
introducido licﬁamentc enel comercio en cualqmer pais;

Un tercero que use la materia protegxda por la patente solo con el fin de generar
Ia informacién necesaria para apoyar ia solicitud de aprobacion pare comercializar
un producto farmacéutico o quimico agricola en Panama.

Cualquier producto producide en virtud del parrafo anterior podra ser fabricado,
utilizado, vendido, oftecido pars venta ¢ importado en territorio nacional para la
generacitn de informacion, solo con el fin de cumplir con los requerimicntos de
aprobacin para comercializar el producto upa vez que venza el periedo de
vigencia de la patente. Asi mismo, el producto podrd ser exportado solo para
propdsitos de cumplir con los requisitos de aprobacion de comercializacién en

Panama,
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Articulo 10, El articulo 20 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 20. La patente tendrd une vigencia de veinte afios, contades a partir de Ja fecha
de presentacién de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que sefiale Iz ley.
La DIGERPI extendera el plazo de proteccién a patentes no farmacéuticas a que

se refiere esle articulo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella,

Articulo 11. Se adicionan al Capitulo 11 del Titulo 1T de ia Ley 35 de 1996 los articulos 20-A,
20-B, 20-C y 20-1, asf:
Articule 20-A. A solicitud del titular de ta patente y dentro de los seis meses de otorgada
una patente, la DIGERP] oforgard el término de proteccién suplementaria, siempre que
hubiera existido demora administrativa irrazonable en el otorgamiento de fa patente.
Cuando ¢l plazo en el otorgamiento hubiese sido superior 8 cinco afios, contado
desde la fecha de presentamén de la'solicitud; o-superior & tres afios, contado a partir de la
fecha que corresponda 4 a sehcxtud d é:guh’cfrdc ﬁmdo cualquiera de ellos que sea

‘__

(7
posterior, constltuzra una\demora admlmstratwa 1rrazonable .
i

En estos casosfSe otorgaré Ia prot c16n suplementana por el penodo acreditedo

p‘gli.\{"' q"

El montc)“total de Eau pmtccc:éb supieﬁentana asi oforgada no superard los siete
!e f

afios y seig mescs A

f
b"‘

.. : - Sy '
Articalo 20-B. No consnmyen mo.: fhinistrativas ifrazonables las acciones u

omisiones del sohcxtante

Articulo 20-C. La soliciud dé’ profeccié'zi' ﬂs‘ﬁpiementaria serd presentada ante la
DIGERPL, que resolvera sobre 12 existencia de demoras administrativas irrazonables, La
resolucion que asf lo declare tendrd como efecto Ia ampliacién del plazo de proteccidn, el
mantenimiento de los derechos derivados de la patente y no dard origen a responsabilidad

de ninguna especie para el Estado.

Articulo 20-D. El término de proteccion suplementaria debera ser anotado al margen del
registro respectivo, previe pago Ge una tasa por cada afic o fracci6n de afio de proteccidn
adicional. El pago solou se podrd efectuar dentro de los seis meses que preceden al
vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin ¢l cual no se tendrd ia

proteccién establecida en este Capitulo,
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Articule 12. El articulo 22 de la Ley 35 de 1996 queda asf:
Artfeulo 22. La explotacidn de la invencién patentada consiste en la utilizacidn del
proceso patentado, en la fabricacion y distribucitn, o en la fabricacién y comercializacién
del producto patentado, ¢ en la simple comercializacion, efectuadas en el comercio
nacional por ef titular de 1a patente. La importacién del producto patentado y su posterior
distribucitn en la Repiblica de Panamé coastituird una explotacion de Ia invencién para
efectos de esta Ley.

Artieulo 13. El articulo 29 de la Ley 35 de 1996 queda asi;
Articulo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado, una
solicitud de patente en un formulario que para tal efecto suministrard la DIGERP,
acompafiada de una 'descripcién upa © més reivindicaciones, los dibujos
correspondientes, un resumen, uny pider, lmdemgnamén de un domicilio en la Repiiblica
de Panarnd para losf so};gm}mes con dOIIQCIh;}n el extranjero, para efectos de las
notificaciones adm:ms\tmnvas o Judmmles asi’ como deI co/ngprobantc de haber pagado la

fasay el dcrecho de” pr/esentacwn establecldos 3 \/\‘)

La sohcxtud} debe mdmar Lnombrc 3 eccmn dcl/sohcxtame, ¢l nombre del

inventor, el no{gn\b:e y la dlrgcmé
\ i

El sohcxtante de unai pateme de'in nc}é/gf pzixeée ser persona natural o juridica. 8i

el sohcxtante ao es el mventor, e{be 4 acompaﬁazse dcl convenio de cesidn
\" \

'y nombr&;icfla invencitn.

La sahcnud se pod:é o séntar\aktravés de’ gestxén oﬁcmsa pera lo cual se

consignar una ﬁanza mechante un: cex‘;ﬁcade de garantia por la suma que se establezca
reglamentariamente, acompanado del: formu}ano que- al efecto proporcione fa DIGERPL
La fianza consignada seré devuelta &t presenta.rsc los documentos para lo cual se concede
el término de dos meses, prorrogable de manera antomética por dos mes adicionales &
peticion del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En case contrario, la
fianza ingresard al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrd como ne presentada y se
ordenard el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI segin se
establece en esta Ley, no se requerird que se presente ef poder, solo se hard referencia del

mismo en la solicitad.

Articulo 14, El articulo 30 de J2 Ley 35 de 1996 queda asi:
Articule 30, La descripcidn congiste en divulgar la invencidn de manera suficientemente

clara ¥ completa, a efecto de poder evaluarla ¥ que upa persona versada en la materia
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téenica comrespondiente pueda ejecutaris sin experimentacion indebida, a partir de la
fecha de presentacidn de la solicitud.

Asimismo, se c;ensiderar_é que una invencién se cncuentra suficientermente
divulgada, cuando dicha deseripcitn le indique razonablemente a una persona versada en
Ia materia téenica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesion de la invencidn a
la fecha de presentacion de bz solicitud de patente; entendiéndose que la posesién implica
que el solicitante era capaz de llevar a la prictica ¢l invento,

La descripeion indicard el nombre de la invencién e incluird la siguiente

informacién:
L. El sector teenclogid al que se refiere o al cual se aplica la invencién;
2. La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse Util para

fa comprensién ¥ ¢l examen de la invencion, asl como las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

3. La descripeion de ia mvenmén, en términos, que permitan comprender el problema
téenico y la soluc 6n appnada por 'lpxnéfncxon asx como exponer las ventajas de
esta con respecto ala f\ fEcnoiog{a anterior; .

/'i}\ ' 5

4, Ladescnpcton;;ie Ios dibgjo! de'haberlos RGN
S - i COOCI0A por ei»g&hcxtante para elec“m ©
6.

dela mvéxic;on

\‘sh\
\ -~

Articulo 35. Se tcndm coma fecha de prcsentamdn de fa solac;tud la de su recepein por

la DIGERPI, siempre quéal ncmpe de recibirse hubjerd ‘contenido al menos:

i. La identificacién del sohcuante ¥ “domicilio. Y para los solicitantes con
domicilio en el extranjero, la designacién de un domieilio en la Repiblica de

Panam4 para efectos de las notificaciones administrativas y judiciales que guarden

relacidn con la patente;
2, Un docurnento que, a primers vista, ofrezca una descripcion de la invencién;
3. Un documento que, a primera vista, contenga una o mas reivindicaciones, y

4, El comprobante del pago de Ia tasa y del derecho de presentacion establecidos.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este articulo, o presentada la
documentacidn en un idioma distinto af oficial, la DIGERP! notificars al solicitante para
que subsane la omision dentro del plazo de dos meses contado a partir dei dia siguiente
de fa fecha de Ia notificacidn, prorrogable por dos meses de manera atomética previo el

pago de la tasa correspondiente. Satisfechz la omisidn, se tendrd como fechs de

1
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presentacidm de la solicitud la fecha de recepeidn de la misma; en caso contrarig, la
solicitud se considerard comoa no presentada y se archivaré.

El solicitante previo el pago de la tasa aplicable podra, sin el requerimiento de la
DIGERPI v por una sola vez durante el tramite, presentar enmiendas, correcciones y
observaciones a su solicitud, sin que ello constituya una ampliacién a la proteccidn
solicitada,

Articulo 16, El articulo 36 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 36. Cuande se solicitc una patente ya presentada en ofro u olros paises u
organismo internacional, se reconocerd como fecha de prioridad la del pais u organismo
€n que se presenté primeroc. Para ese fin, deberd haberse presentado Ia solicitud respectiva
en la Repiblica de Panamd, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados
internacionales ratificados por Panamd.

Los solicitantes de patcntes Ya sohc:tadas en el extranjero conforme al pirrafo

anterior padran presentar ei resgltado de la busqueda y examen practicado por Ia oficins

extranjera cuando pmce\(\ia

que se prcc1se:o ‘ac_:larc Io: que
Igualmente, egtafz'uﬁhra si el obj
invencién sea\ susﬁc]:ctzble
actividad mventwa se reahzarén or ‘E‘:hxa\ine de fondﬁ pmwsm en el articule 52 de esta
Ley. E

De no cumplir &l solicitantc” con ‘el rcquerumento que i haga la DIGERPI de
subsanar las deficiencias de la sohcuucl 0 tn plazo de seis meses, prorrogable por seis
meses adicionales a peticion del solicitante previo el pago de la tasa correspondiente, se
considerard abandonada la solicitud y se ordenard su archivo. Los documentos que se
presenten por ningdn motivo contendrén reivindicaciones adicionales con mayor alcance
que lo que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso serd necesaria una

nueva solicitud,

Articulo 18, El articulo 51 de la Ley 35 de 1996 queda asi;

Articulo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPL, cualquier persona podra
formular observaciones razonadas y documentadas, que se consideren ftiles para

determinar si procede o nola solicitud de patente a la DIGERPI, a partir del dia siguiente

/-—\n\

12
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de la fecha de publicacién de la solicitud de patente en ¢l BORPI hasta dos meses
despuds de la publicacion del informe sobre el estado de la técnica.

Vencido ‘el término anterior y en el evento de que existan obscrvaciones, la
DIGERP! informard al solicitante mediante aviso la presentacidn de dichas
observaciones, quien a su vez tendrd un plazo de dos meses para que modifique o no su
solicitud.

Estas observaciones no constituyen un procedimiento contencioso, y la persona

que las haga no pasard por eflo a ser parte en el procedimiento de concesién de patente.

Articulo 19. El articulo 52 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 52. Una vez publicada la solicitud de patente y e informe sobre el estado de la
técnica y tomando en consideracién el contenide de este dltimo y de las observaciones

formuladas por terceros a que se refiere el articulo anterior, el solicitante deberd solicitar

el ¢xamen de fondo a Ia DIGERPI Se Ie pemule al solicitante realizar estz peticidn

notificacidn de las. obggwacxones de terceros a que se rcf ere ‘el articulo 51, La DIGERP!

hard et examen’ de\fondo de la. mvencmn para detcr:mnar\sz isé satisfacen los requisitos

/ o
La DIGERPL para evaiuaz‘.\] aientabal__ ad de’ Ia\sohcztud podré aceptar log
informes de busqueda mternamona] alzzadas“a la sohcatud de patente.

En el evento de que la DIGERPI formule observacmnes al informe sobre cl estado
de la téenica o cualqmera ofra nbscrvac:on, el sollc:]tantc tendrd un plazo de seis meses,
contado a partir del dfa siguiente la fecha de not:ﬁcacson que haga la DIGERPL, para
hacer las aclaraciones necesarias o0 modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo & que se refiere &l pdrrafo anterior podrd ser prorrogable de manera
automatica por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERP!I antes del vencimiento
del tdrmino de los seis meses que inicislmente s¢ conceden, previo el page de una tasa,

Cuando la DIGERPI compruebe que se han cumplido los requisitos de
pafentabilidad, efectuado el pago de los derecheos vy tasas correspondientes y demds
condiciones previstos por esta Ley y su Reglaments, procederd a conceder ia patente
solicitada, de lo contrario, se procederd al rechazo de la solicitud de patente y sc ordenard
el archivo del expediente, Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y
tasas, ln DIGERPI procederd a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenard su

archivo.

13
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Articulo 20. 3e modifiea la denominacidn del Capitulo V del Titulo I de 1a Ley 35 &e 1996,
asf:

Capitulo ¥V
Tramitacién de las Solicitudes Internacionales de Patentes
de Tnvenciones o de Modelos de Utilidad

Articule 21. Se adicionan al Capitulo V del Titulo II de la Ley 35 de 1996 los articulos 32-4,
52-B, 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-(3, asi:
Articulo 52-A. Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de
invencién o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junic de 1970, enmendado
¢128 de septicmbre de 1979,

Articulo 52-B, La DIGERPI seri la Oﬁcma receptora en la Repiblica de Panama para Ja

presentacién de sohcxtudes mternacwnales‘\} com'ormc al Tratado de Cooperacién en
; Pl a?

Materia de Patentes- (PCI},E i'especto A sohcifudes de ‘nacionales ¢ de residentes en
AN _ S

Panama. . \\ . e O
o A R ! ~, / C, .

A
Las sohcnudes’mtemacwnales ;iebcrén prescntarsc en %&nmné en idioma espafiol

Articulo 52-C. "“La solicitud. de pa:e“f’fté‘dé’imenciié'n o de, modelo de utilidad debers

presentarse en Panamé £n fase nacmnal conforme al Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes, antes del venc1micnto dek plazo de. treinta meses contado desde la fecha de
prioridad.  Si la solicitud mtemacmnal no reivindica ningnna prioridad, se podrd
presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinla meses

contada desde la fecha de presentacién internacional.

Articulo 52-D. Para iniciar la tramitacion de una selicitud internacional, en fase nacional,

sin perjuicio de los demds requisitos que- exija esta Ley, el solicitante debera;

2) Presentar una traduccitn al idioma espafio] de ia solicitud internacional, en caso
de que esta no sc hubiera presentade en este idioma, y de todas las modificaciones
ocurridas durante la fase internacional, junto al formulario habilitade para tal

efecto, v
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b} Pagar la tasa establecida en csta Ley para la presentacidn de la solicitud y las
demas tasas que fije la DIGERPL, de acuerdo con lo establecido por el Tratado de

Cooperacién en Matetia de Patentes.

Articulo 52-E. La solicitud de patente de invencion o de modelos de utilidad que se
presenten en Panamé, en fase naciopal, conforme al Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes, se regiran en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de ia

presente Ley v su reglamento,

Articele 52-F. El plazo de concesién para las patentes de invencién y para los modelos
de utilidad presentados en Panamd, en fase nacional, conforme al Tratade de Cooperacién
en Materia de Patentes, se contard desde la fecha de la presentacién de fa ‘solicitud

internacional correspondiente.

transferirse, total o pam:almeme, en los térmi_nos y cot las formalidades que establece la
legislacion comiin. Pama que la cesidn o transferencia de derechos pueda produchr efectos
frente a terceros deberd inscribirse en la DIGERPL

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de wtilidad o
modelos v dibujos industriales tendrdn la consideracién de bicmes muebles, y los
derechos conferidos por las mismas podrdn darse en garantia, usufructo o ser gravados
bajo cualquier forma que establezca la lepislacién comin, asi como ser objeto de
secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resultzﬁ del procedimiento de
ejecucion. Dichos actos juridicos solo pedrin oponerse frentt; a terceros una vez inscritos.

La DIGERPI debera realizar la anotacion correépcndiente de estos actos.
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Articulo 24. El articulo 56 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articnlo 56. La explotacion de una patente o registro podrd concederse mediante

convenios, licencias veluntarias o no voluntarias. La licencia serd inscrita en la

DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.

Articule 25. Se adiciopan al Capitulo VI del Titulo II de 1a Ley 35 de 1996 los articulos 58-A,
58-B, 58-C, 58-D3, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-T y 58-J, asi:

Articulo 58-A. La concesion de una solicitud de licencia no volumtaria proceders, en

funcién de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este artfeulo, en los

siguientes casos:

I

Cuando el titular dé la patente haya incurrido en conductas o précticas declaradas
contrarias 8 la libre competencia, en relacién dirccta con la utilizacién o
explotacién de la patente de que se trate, segln decisidon firme o ejecutoriada de

los tribunales compctcntes “fiego c}ie recxblr fa solicitud de un tercero.

0\

Cuando por razones de uso pubh

j‘mi'genca, mc{uyendo salud piblica y seguridad nacional,

iy
/D;tz:comercml o de emergencia nacional u

otras de extrema

e,. 58 justlﬁquc el_ otorgamiento de dichas

T

mercm{ L Indusmas establecer los

decla:adas per/“Ea autondad {xmi 'ete:

Kl -

b -
hcencms JCprrespo_ v

0-esta causai'f not:ﬁcar al titular de la
7

; x‘r - ‘
postanor q,uc no pudle geT xpletada sm mfrmgn\una patente anterior, de

g AT
&cuerdo ccm,,nma dcc:slér{A \nﬁl 07de] damente ﬂecutonada proferida por los

tnbuna]es competcntes lucgo rdc\r r la sohcxtud de «un tercere. La concesién

de licencias no voluntarias por patcntes dependtcntes ‘quedard sometida & las

o

siguientes pormas:

a. La invencion rewmdzcada e ia patente posterior debe comprender un
avance téenico de significacién econdmica considerable respecto a la
invencion reivindicada en la primers patente,

b. La licencia no voluntaria para explotar la palente anterior solo podré
transferirse con la patente posterior,

. El titular de la patente anterior tendrd derecho a obtener una licencia no
voluntaria en condiciones razonables para explotar la invencitn

reivindicada en la patente posterior,

Articule 58-B. El titular de un derecho de patente afectado por la decisién de los

iribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales 1 o 3 del

articulo anterior, tendrd derecho a recurrir la validez legal de esta decision frente 2 una
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instancia judicial superior. Nada impedird que la Reptblica de Panama tome medidas
para proteger fa salud piblica con base en el numeral 2. Sin embargo, un titwlar afectado
por el otorgamiento de estas licencias tendrd derecho a solicitar la revisién judicial de

dicha autorizacidn o solicitar la revision independiente, por una avioridad superior.

Articulo 58-C. Un rercero que solicite una lcencia no voluntaria bajo el numeral 3 del
articulo 58-A deberd proporcionar documentacién que demuestre que solicitd
previamente al titular de Iz patente una licencia contractual, y que no pudo obtenerla en

condiciones comerciales razonables dentra de un plazo de tiempo razonable,

Articulo 58-1). Una solicitud para el otorgamiente de una licencia no voluntaria realizada
por un tercero constituird una demanda ante los tribunales competentes para conocer los
procesos de Propiedad Industrial y se sujetaré al procedimiento establecido en esta Ley.

Articule 58-E. Cualqulcr deczs16n _]Udl‘cl;}i*’ 0 Beczszén prcfenda por el minisiro de
Comercio e Lndustnaskpara ctorgﬂr una sohmtud de hcencna no veluntaria deberd

1 titula.rf*de la patente, basada en la

conta:mplar una rmnunemclén adecuada pata

’ “tomando’en cue:@l vaior econdmico de la

autorxzaczén Gug{;q'uisr de neracxén qua,se otorgue con base en
o i o
] cm judiciat supcnor

1

este parrafo podré ser recunizd. . fri ntc
‘Q - ? :=

si las clrcunstancms que dxcmn orig }a\zﬁa hubxeran cizsaparecxde ¥ no es probable que
vuelvan a surgir, EL mbunal que cormmé en’ pnmera mstancm la demanda de concesion
de licencia obligatoria seré £l competente para conocer tsta demanda cuya pretensibn sea
vevoear o modificar la licencia obligatoria: =

De igual manera, el tribunal que conocid en primera instancia la demanda de
concesidn de licencia obligatoria, a solicitud de una parte intercsada, podrd modificar una

licencia no volunfaria cuando nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Articulo 58-G. No podrd cederse el use de la licencia no voluntaria salvo con aguella
parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.

Articulo 58-H. Los derechos que se generen del otorgamiento de una licencia no

voluntaria, seran de cardcter no exclusivo.

Articulo 58-1. El uso de Ia licencia no voluntaria se autorizard principalmente para
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abastecer el mercado interno de fa Reptblica de Panams v el alcance y duracién de esos

usos se limitardn a los fines para los cuales hayan sido autorizados.

Articulo 58-J. El alcance y duracién del uso de la licencia no voluntaria se limitard a los
fines para los que hayan sido autorizados y solo podra hacerse de ella un uso piblico no
comercial o utilizarse para rectificar una préctica declarada contraria a la competencia

tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiente judicial y/o administrative.

Articulo 26, Se modifica la numeracion del Capitulo VI del Titulo I de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo VII
Nulidad y Caducidad

Articulo 27. Bl articulo 63 de Ja Ley 35 de 1996 queda asi:
Avrticulo 63. Por solicitud de cualqmer persona mteresada, previa audiencia del titular,
los tribunales de Justma cornpetentes parg canocen procesos de propiedad industrial
declararan la nuhdad de in;a ‘patente deé mvencﬂ‘m odeun reg,15tr0 de moedelo de utilidad,

en cualquiera de los sxgulcmes Casos:” T _ G@) _
N7, - .
L Cuando gmen haya qbtamd la p& ntEho es_ei mvemor ni-su cesionario,
2. )
Articulo 28. Ei amoulo 66 dc la Ley 35.de 1996 queda asi ,f

Articuio 66, Se entlendc por modelo mdusmai toda forma tridimensional que sirva de
tipo o patrdn para la fabricacién de un producto mdustnal que le dé apariencia especial
en cuanto no implique efectos técnicos.

Se entiende por dibujo industrial toda combinacién de figuras, Hneas o colores que
s¢ incorporen a un producto industrial con fines de omamentacién y que le den un

aspecto peculiar y propio.

Articulo 29, El articulo 70 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi:
Artieulo 70. Un modelo o dibujo industrial gozard de proteccién si es nuevo y
susceptible de aplicacidn industrial,
Se considera nuevo ¢l modelo o dibujo Industrial que sea de creacion

independiente y

-

difiera en grado significativo de dibujos o moedelos industriales
conocidos o de combinaciones de carvacteristicas conocides de dibujos o modelos

industriales.
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Artfenio 30, El articule 72 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:

Articule 72, No se protegerén los modelos o dibujos industriales gue:

1. ‘ No se ajusten & la definicion establecida en esta Ley;
2. Cuya utilizacién fuese contraria al orden ptiblico o & la moral;
ER Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislacion de

derecho de antor;

4. Constituyan emblemas de Estados, signos aficiales de control ¥ emblemas de
organizaciones intergubernamentales de acuerde con lo comtemplado en el
articulo 6 ter del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial
ratificado por Panama;

5. Contravenga disposiciones de esta Ley.

Articulo 31, El articulo 73 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 73, Un modelo o dibujo’ mdustnal\quer cump[a las condiciones establecidas en

D

los articulos antenorcs g,ozaré,:ic proteccxéh pamm plazo de tres afios, contado a partir de

la fecha de su pnmera“ ctwulgac:én en Panamé etecmada por la persona a quien
, L

corresponda el derecho a 12 protecc’zén

‘ / .
La proteccuén de un-_ odelg; 6 diby "duslnal o wrtud de este articulo, es

dibujo c()nfcrme al

L.}--.
l

través de abogado en un formul;né ye-para tal efecte suzmmstraré Ia DIGERPL Enella

se identificard al sohcntame y “al- creador del modelo 0 dxbujo, y se indicard el tipo o

género de productos a “los, cuaies se. apllcaré, Y 1. clase o clases a las que pertenecen

dichos productos, de acuerdo con Tif ¢lasificadion internacional que se adopte.
‘No se admitird la solicitud si, 2} momento de presentarse, no contiene, al menos,
los siguientes élementos:

1. La identificacién del solicitante y st domicilio, Y para los solicitantes con
domicilic en el extranjero, lz designacién de un domicilio en la Repdblica de
Panamé para efectos dc las notificaciones administrativas y judiciales;

2. Una representacién grifica del modelo o dibujo industrial, y

3 El comprobante de pago de ia tasa y del derecho establecido.
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Articulo 33, Sc adiciona ¢l articulo 75-A al Cepitulo 11 del Titulo I1f de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relacidn y segin el
Sistema de Clasificacin Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales
establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha § de octubre de 1968,

Articule 34, El articulo 76 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 76, La DIGERPI examinard si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos en esta Ley y, de ser asi, ordenard la publicacion de lz solicitud en el
BORPL

Articulo 35, El articulo 77 de la Ley 33 de 1996 queda asi;
Artfculo 77, Durante ¢l término de dos meses, contado a partir del dia siguiente de la
publicacion a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podrd presentar
demanda de oposicién a Ia solicitud 'de :eg:stxo del dlbll_]() o modelo industrial. De no
mediar demanda de oposx Jén, 5e ordenara ej reg:stro medtante resolucién motivada y se

{{
emitird el ccmﬂcado\ correspondjente que custod:am la DIGERPI en su sistema

,.5 ~ «\
automatmado ; y

Articulo 36. E articulo 81 de la key P E996.qucda asi
Articulo 81, A petmén de cualqu:cra persona mteresada, el Juu compelente declarard la
nulidad del registro 51 3. demuestra: que se mahzé en contravencion de alguna de las
disposiciones de la presente Ley ’

La accitn para demandar la nulidad preseribird a los cinco afios de la fecha de la
resolucién que concedid el registro, salve que este se hubicse obtenido de mala fe, caso

en el cual podrd promoverse en cualquier momento durante la vigencia del regisiro.

Articulo 37. El articulo 90 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos;
1 Las palabras o combinacién de palabras, incluidas las que sirven para identificar
personas;
2. Las imégenes, ﬁgi;_iras, simbolos y gréficos;
3, Las letras, las ciﬁés y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos

distintivos;
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Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del
producto ¢ su presentacion y hologramas;

Colores en sus distintas combinaciones;

Log sonidos;

Los clores ¢ sabores,

Cualquier combinacién de los elementos que, con cardcter enunciativo, s¢
mencionan en los numerales anteriores;

Podrdn registrarse como marcas las indicaciones geograficas que consistan en
aig(m signo o combinacién de signos que permita idemtificar & un producto o
servicio como originario del territorio de un pafs o de una region o localidad de
ese lemitorio, cuando determinada calidad, reputacién u ofra  caracteristica del
producto ¢ servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geogrdfico, sin
perjuicie de las disposiciones relativas a las indicaciones geogréficas contenidas
en esta Ley. o

o H e, e
__,f Jj;;fbﬂ
[EE R
)'\ ‘...‘mr fo

i
LA

Articulo 38, Fl atticulo 91 de 1a«Lcy 15de 1996 queda ast:, /

G, :
zac:on naclona} 2 mtcma.cmnal sin la

Lo

fa]

ualqt::{te{*ﬁstado 0 Ede'
debléahautqﬁaaczon oy

0

Las ciue :r-}o\x‘mstan en conjun_to uadmac:ones éescuetlvas de la naturaleza,

5
ca:actensnc’é.’s, ”uso 03 phg\amén,'etspec cahdad ,ca.)nt:dad, destino, valor, del

lugar de fabncac;én 0 de omge[ o“d o época de producc;én, del producto o de ia
prestacién del. samcxo de’ que éc trate; as{ como las cxpresmncs que constituyan
la denominacion usual o genénca del producto o servicio. Se exceptian las
marcas descriptivas o genértcas que hayan llegado a ser distintivas o singulares
por el uso, ¥y las marcas colectivas o de certificacién en lo que sc refiers al Jugar
de fabricacién o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente
se establezcan;

Las figuras o formas tridimensionales o mareas denominativas que puedan
engafiar al piblico o inducirlo a error, eqtendiéndose por tales las que constituyan,
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los
productos o servicios que pretendan amparar;

Las que puedan inducir a error o confusién en el pliblico conswmidor, respecto de
Ia procedencia o atributos del producte que pretende distinguir en Panamé une
indicacidn geografica o indicacidn de procedencia o denominaciones de origen;

Las que sean contrarias a la moral, al orden piblico o a las buenas costumbres;
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Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas distinias de la que solicita
¢l registro, sin su consenlirgiento o, si han fallscido, de los herederos. Se
exceptiian los casos de retratos ¢ nombres de personajes histéricos;

Los disefios de monedas, biﬂele;, sellos de garantia o de control que utilice el
Estado, estampillas, timbres o especies fiscales en general;

Las que incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas y otres elementos,
que hagan suponer la obtencién de reconocimientos con respecto a los productes
o servicios comespondientes, salvo que tales galardones hayan sido
verdaderamente otorgados al solicitante del registro, o a la persona que le hubiese
cedido ¢l derecho, y ello se acredite al tiempo de solicitar el registro;

Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortogrifico, grifico,
fonético, visual o Eonceptzzal, a otra marca usada, conocida, registrada o en
tramite de registro' por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales,
de la misma clase 0 51m11ares a los. _gue 5€ desea amparar con la nueva marca,

siempre que esa Scmcjanza o 1deut:dafd de una y etra sea susceptible de provocar

enla mente del\puhhco ermres confusmnes eqmvocacnones 0 engaﬁos respecto

sf, umcameme sobre la”

i)
ciamﬁqucn en,dlstmtas cih

En el caso de bxc es'b se vicio ccnexos, la persona que se sienta afectada

podrad oponerse al reglstro, con base en’lo md:cado cn este numeral;

Las que sean tgualcs o semelantes & una marca famosa o renombrada en Panama,
registrada 0 no, para ser aphcadas a cualqmer producto o servicio, o las potorias
en Panam4, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo
con el grupo de consumidores al que van dirigidos, asi como las que puedan
cansar dilucidn de una marca famosa ¢ noloria;

Las denominaciones geograficas propias ¢ conmnes, y los mapas, asi como los
nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar confusién o ertor en cuanto a esta;
sin embargo, seran susceptibles de registrarse como marca Jos nombres
geograficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzca a error en
cuanto al verdadero Jugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a
los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptian de la aplicacion

de este numeral las solicitudes de marcas colectivas y de certificacion;
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Las que consistan bdsicamente en la iraduccién al idioma espafiol de otra ya
usada, conocida, registrada o er trdmite de registro, para distinguir productos o
servicios iguales o similares;

Las que constituyan la reproduccién, total o parcial, la imitacién, la traduccidn o
la transcripeidn, que puedan inducir al pliblico a error, confusion o engafio, de un
nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad &
ta fechs de la solicitud de registro de la marca;

Las formas tridimensionales carentes de originalidad que las distinga facilmente,
asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su
naturaleza o funcién industrial;

Las denominaciones, figuras ¢ formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dindmica, aun cuando sean visibles;

Las obras, los fitulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes
ficticios o simbélicos,.salvo Gon elhconscnmmento de su auior o derechchabiente

o editor cuando, ’gonf{rme 2 iey de 1& matena, & mantenga vigentes sus derechos,
1

asi como los< rsona es’ humanos dc caractenzamén st no se cuenta Con su
td

exprcsufm de su culto [ costumbze, Ldmsmcrasm o priétlca religiosa, salvo que fa
solicitud sea. formulada ‘para. su.- beneﬁcm por iuna de las colectividades o
asociaciones cemempladas en este numeral '

Las que tengen, como ‘base” del dlseno referencias @ monumentos y sitios
histbricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con
autorizacion pa&a su uso no exclusive de la entidad gubernamental
correspondiente;

Las denominaciones técnicas o clentificas, ¢l nombre de las variedades vegetales,
las denominaciones comunes internacionales recamendadas por la Organizacion
Mundial de la Salud y aqueflas indicativas de accién ferapéutica cuande se

apliquen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.
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Artfeulo 39, Bl articule 93 de 1a Ley 35 de 1996 ‘queda asi:
Articule 93, En cada solicitud solo podra pedirse el registro de una marca, y esta
comprenderd productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente
especificados.
Efectuado el registro, no podran incluirse nuevos productos o servicios para su
proteccion, pero si podrén limitarse Jos productos o servicios cuantas veces se solicite.
En ef caso de nuevos productos o servicios, deberé presentarse una nueva solicitud de

registro,

Articulo 40. Se adiciona el articulo 93-A al Capitulo I del Titulo V de la Ley 35 de 1996, ast:
Articulo 93-A. FEl solicitante o titular de una marca que comprenda varias clases podrd
separar la solicitud o registro en dos o més solicitudes ¢ registros.

La separacion de la solicitud de la merca podrd efectuarse durante el
procedimiente de registro 0 de opodicidn’ alchlstrg de !a marca, y solo serd aceptada si
con dicha separacxén Ios_defcctos que cﬁfmtenigs:g 15; S{)]IClt'lId o la causal de oposicién
queden circunscntos <a\ lé snhcmxd mmlal de T 7cual surgen las deméds solicitudes. La

solicitud separada\seré' mdependlente pero oonservata’fa‘facha de presentacion de la

f;separacmn ent los casos de
L]

RN -
conservard la fecha de . GOIY ¥ encmuento del reg1s.1m ongmal Sus

renovaciones se harn sepa.radaniente e

I

La separacidn qucdzmi sujeta’ a 10 que se. establezca reglamentariamente y dard

lugar al pago de las tasas correspondxentes

Artienlo 41, El articulo 94 de Ja Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 94. Las mercas se registran en relacidn y segin el sisterna vigente de
Clasificacién Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas
(Clasificacién de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomdlica de Niza del 15 de junio
de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977, Cualquier duda respecto

de la clase a que corresponde un producto o servicio serd resuelta por la DIGERPL

Articulo 42. El articulo 99 de la Ley 35 de 1996 queda asi
Articulo 99. Ei titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros

realicen, sin su autorizacién, cualquiera de los actos siguientes:
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Fabricar, imprimir o reproducir etiquefas, membretes, envases, envolturas y otros
medios similares de identificacién, empaguetado o acondicionamiente, que
ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales
medios estan destinados a usarse con relacion a los productos o servicios para los
cuales estd registrada la marca, o productos o servicios conexos, asi como vender
w oftecer en venta esos medios;

Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo
idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al pablico a error sobre productos
para los cuales estd regisirada la marca, sobre los envases, envoliuras, empagues o
acondicionamicnto de tales productos; sobre productos que han sido elaborados,
modificados o tratados mediante servicios para los cuales estd registrada la
marca, 0 sobre articulos que se emplean para proporcionar tales servicios al
piiblico;

Usar un signo dlstmtlvo idéntico o similar a la marca registrads, para identificar

r—s\ f f‘] f“b:}
los mismos prod?ctos serwclos p o lnsvcuales esté regisirada la marca, o para

L
producms relacmnados con estos

J(iéntlcas t} ) L

Emplear en el comercm Jiivg 31gn0 dastmnvo 1denuco 0 sumlar a una marca famosa
o notoria o ‘upa marca registrada e cond101ones que puedan ocasionar un
perjuicio al prop:etano de Ja- marca en partmuiar cuando tal uso pudiera diluir o
destruir la fuerza dlstmtlva cél valor comercial de la marca;

Usar, con respectc a una determinada marca, términos de comparacién con otra
marca ¢uyos productos o servicios sean similares o idénticos, con ¢l solo
propdsito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una
marca, causando con eilo un perjuicic a su propietario;

Adoptar 0 usar la marca como nombre de dominio, direccién de correc
elecirdnico, nombre o designacién en medios electronicos u oiros similares
empleados en los medios de comunicacion electrénics, cuando fucre evidente que
son destinados a usarse con relacion a los productos o servicios para los cuales

esté registrada la marea, o productos o servicios conexos.
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Articulo 43. Bl articalo 101 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 101, S entiende poruso de una marca la colocacién en ¢l mercado nacional de
ios productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos,
fabricados, efaborados o confeccionados en la Repiblica de Panama o en el extraniero.
Se entiende por uso de una marca de servicio la prestacidn de los servicios amparados por
dicha marca en el comercio nacional,

También constituird wso de la marca su empleo en relacion con productos
destinados a la exportacidn a partir del territorio pacional o en relacién con servicios
brindadoe en el extranjero desde ¢l territorio nacional.

El uso de una marca por un licenciatario o por otra persons autorizada para clic
serd considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos
relativos al uso de la marca.

Una marca registrada deberd usarse en el comercio del territorio nacional tal como
aparece ¢n el registro; sin cn;bargo el usg.dé’ la\ma:_'ca en una forma que difiera de como

aparece registrada solo’ J;cspecto de detalle?(; éleméﬁtos que 1o son esenciales ¥ que no

alteran la 1dent1dad <dedaz’marca no sera motwca para la canceiamén del registro ni

disminuir la prolecaén que él; onfiere,. ‘_\/\L'/ 3
Articulo 44, El amculo 192 deld C(,;;,_“ _
Articulo 182 Rara obtener\_ _ ma/tfca se ele\r}a}‘g por medio de abogado
P ;

una sohcltud en un “formul

1o siguiente:, i‘m‘j\
1. Nombre dmmczho "‘ : ohcuante \Xéxéaonahnente cuando se
trate de’ una persona j i ! de cansﬁtuclén -y datos de inscripcidn si
corresponde ’

o

2. Nombre y domlcmo de,l apoderado Eegal s cuando corresponda, fa referencia de
inscripeion en ] Registro dé Podttes: ‘

3. La designacién de un domicilio en la Reptblica de Panama para los solicitantes
con domicilio en el extranjero, para efectos de las notificaciones adminisirativas o
judiciales que guarden retacion con la marca;

4, Denominacidn y/o disefio de la marca, tal como serd usada en el mercado;

5. Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme &l
Arreglo de Niza, con indicacion del niimero de 1z o las clases;

6. La reivindicacidén de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a

convenios internacionales ratificados por la Republica de Panamé.
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Articulo 45, El articulo 103 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 103. La solicitud de que trata ¢l articulo anterior se acompafiard de los

siguientes documentos:

1, Poder a abogado cuando corresponda;

2 En el caso de gestién oficiosa, ¢l certificado de garantia a que se refiere el
presente articuls;

3. Una reproduccion de Ia marca en dos ejemplares cuando ella tuviera una grafia,
forma o color especial, o fuese una marca figurativa, mixta o tridimensional con o
sin color, una de las cuales deber4 adherirse y/o digitalizarse en el formulario de
solicitud;

4, Una traduccién de la marca o de ciertas partes de Ja marca cuando proceda;

Una transliteracién de Ia marca o de ciertas partes de ella cuando proceda;

6. Cuando sc hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos
sustentatorios indig@dos-' “eh el ¥2Reg‘{§1§1§;to, conforme a los convenios

7. Declaracldn de so»o mtcncwn dc uso de la ma:ca _

& Declarac;én {ewmdmando el colo "‘-o colores com’é carf'actenstxcas distintivas de la

9.

anE
través ide an cernfk:aéle»5 i

a\

de forrnuéano qgc ai efecto proporcione la

T vuelta al presentamc los doeumentos para

regiamentanameme, ac lkgpaﬁa
DIGER.PI La fianza consx da
lo cual se concede el término de dos meses, prorrogablc de manera automética por
un mes zdicional~ -3 petxcxon del sol tc:tantc antés del vencimiento del término de
los dos meses gue inicialinents “sé conceden En caso contrario, iz fianza
ingresard al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrd como no presentada y se
ordenard el archivo del expediente.

Para el casa de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI seglin se
establece en esta Ley, no se requeriré que se acompafic el documente sefialado en
¢l numeral 1 de este articulo, solo s¢ haré referencia del mismo en la sclicitud,
No se requerird certificacién por notario, autenticacion, legalizacién de la

documentacion a que se refiere este articulo.

Artieulo 46. Ei articuio 104 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPL expedird un

recibo acreditative de su depdsito en el que constard el dia y la hora de presentacion,
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nimero de soliciiud, la identificacién de la marca y la relacion de los documentos que
acompafian [a solicitud.

La DIGERPI procederé a examinar la solicitud con el fin de verificar si cumple
con los requisitos establecidos en los articulos 102 y 103.

La DEGERPI podra exigir al solicitanie que aporte pruebas durante el examen de
la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicacién ¢ elemente contenido en la solicitud o en la documentacion que le
acompafia. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERP] a través de
la Direccién de Asesoria Legal del Ministeric de Comercio ¢ Industrias, lo remitiré al
Ministerio Piblico para efecto de que se promueva la accion penal a que haya lugar.

i la solicitud no cumpiiera con los requisitos de los articulos mencionados, se
nofificard al interesado, a fin de que subsane ¢} error o la omisién dentro de un plazo de
tres meses, contado a pamr de la notificacién del aviso de que trata el artfculo 162 de ja
presente Ley, con apembumento de’que, vericido dicho términe sin haberse subsanado ef

Y M

error © la omisién, la sohmtud‘se consxderara’ abandonada, y se ordenard el archivo del
{¢ mjl o - \“*-

expediente. \\M
Bl sohcztante\podré pedlr la suspensm 'del tramxtc d& rcgzsi:o por una sola vez y
la DIGERP1 r&{olvéré sobre' A

correspondlentm y

/\-

Articulo 107, Dmnte ¢l término-de dos meses, centado 3 part:r del dia siguiente de la
publicacién a que se reﬁere el articu}o antenor cualqmer persona podré presentar
demanda de oposicién al rcglst:o dc 15 rharca sohmtad& De no mediar demanda de
oposicién, se ordenard el registro mediante resolucidn motivade, y se¢ emitird e
certificado carrespondienté, que custodiard la DIGERPT en su sistemna automatizado.

La DIGERPI publicard en el BORPI las listas de las marcas otorgadas, cun
inclusién de la informacidn que corresponda.

La DIGERPI podrd, a solicitud de perte, expedir copia autenticada de la
resolucién que ordensa ef registro de la marca y del certificado correspondiente, previo el

pago de la tasa correspondiente,

Articale 48. El articuio 108 de la Ley 35 de 1996 queda asf:

Articulo 108, Ef certificado de registro indicard lo siguiente:

1. Nombre o razén social, domicilio y demas generales del propietario de la marcg;
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Nimero y fecha de la resolucidn por la cual se ordens el registro;
Fecha y vencimiento del registro;
Datos de inscripeidn del reglstro en ¢l sistema automamado de 1z DIGERPI;

MNombre o reproduccnén de la marca;

AN i

Namero de la clase o clases y especificacién de los productos o servicios que
ampara la marca, segiin sez el caso, y
7. Fecha de expedicidn del certificado de registro,

Articale 49, El articulo 110 de 1a Ley 35 de 1996 queda ash:

Articulo 118, La renovacién del registro de una marca debe solicitarse dentro del término
comprendido entre el afio inmediatamente precedente y los seis meses subsignientes a la
fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese
solicitado la renovacion, el registro caducard de pleno derecho.

Cuando existan cmbargos, secucstmg y -demés medidas judiciales, parantias y
opeién de compra 1nsc Hicas r;:}bre wna ma;cﬁ,’,;f aéimmlstrador jucicial, albacea ¢ el

beneficiado por }wme\dxda u'_r'hcml 0 de ]a garamia o del gravamen de que se trate podra

solicitar 1a renovac;ém‘y
AN

agar las tasas Y derechos cerréépoumentcs a la renovacién del
registro de i& marca} ; : ;

péarrafos antenores Dura.nte dichor p]azo el rcglstm mantendra su vigencia plena. En la

solicitud de renovac:on, no se podran m‘trodumr cambms en la marca ni awmentar ia lista
de productos g servicios para- Ios cualcs se regu.tré sin embargo, el titular podré limitar
dicha lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberd presentarse

una nueva solicitud.

Articulo 50. El articulo 112 de la Ley 35 de 1996 queda ast:

Articulo 112. BEncontrada la solicitud conforme, se ordenard la repovacién mediante
resolucién motivada y se harin los asientos que correspondan en el sisiema de registro
automatizado de la DIGERPL

La DIGERPI publicara en ef BORPL las listas de las marcas renovadas, con

inclusién de la informacién que corresponda.
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La DIGERPI podrd, a soliciud de parte, expedir copia autenticada de la
resofucién que ordena la removacidn de la marca, previo el pago de las tasas

correspondientes,

Articnle 51. El articulo 123 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 123. La solicitud de que trata el artfeulo anterior se acompafiard de los
siguientes documentos;
1. Poder a abogado o ¢l certificado de garam;:ia a que hace referencia el articulo 103,
2. Uno de los siguientes documentos, a eleccién del solicitante:
Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.
b. Un extracto del contrato de Heencia de uso en el que se indiquen ias partes
y los derechos objeto de 1a licencia, certificado por notario.
c. Una declaracién de licencia firmada por el titular y el licenciatario
autenticada ante nofario. - ';l_'ﬁ\ .

Para el caso de ?_olgclmdcs que mciuyanngodercs inscritos en la DIGERPI, no se
S g

requerira que se acompaﬁe,el docﬁmento sefiaiado enel :mmeral I de este articulo, solo

se hard refcmncxa dgl\ nusmo en la sohcrcud T

La mscnpc:lén de Ja. hcencla ‘deuso-enla DIGERPI solo tlene cardcter declarativo,
para mayor segundad juradica de'los. txttﬂa.res y fio es consmutwa de derechos.
L2 omisidn del rcg}.s;m dela hcencm de us0 1o’ pcrjudlca el goce ni el ciercicio de

los derechos consagrados en el contrato de ]wenc;a de uso.

Avrticulo 53. B articulo 127 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo §27. La cancelacion o modificacidn de la inscripcidn de una licencia de uso

procederd en los siguientes casos:

I, Cuando lo soliciten, conjuntamente, ef titular de la marca y et licenciatario,

2. Cuando unz de las partes asf lo solicite, de acuerdo con los términos del contrato
de licencia;

KR Por nulidad, caducidad o cancelacion, total ¢ parcial, del registro de la marca, o
por limitacion en ia cobertura de los respectivos producios o servicios, ¥

4, Por orden judicial.
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Articulo 54. El articulo 129 de Ja Ley 35 de 1996 queda asi:
Acrticulo 129. Para los efectos de la presente Ley, las marcss tendran la consideracién de
bienes, y los derechos dimanantes de un registro podrén cederse o transferirse a una o
varias personas, darse en garantia, opciones de compra, secuestros, embargos u ofras
medidas judiciales que resulten del procedimiento de ejecucion, de acuerdo con lo que
establezca Ia logislacion comin, para todos o parte de los productos o sérvicios para fos
cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos juridicos solo podrén oponerse frente

g terceros una vez inscritos en Ja DIGERPL

Articulo 55, La denominacién del Capitulo V1 del Titulo V de la Ley 35 de 1996 queda asf:

Capitualo VI
Indicaciones Geogréficas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen

Articuio 56. El articulo 131 de la Ley 35de 1996 queda asi:

Articulo 131. La presente Ley reconoc;: ,protcge las indicaciones geegraﬂcas, las

L

2 Se cons:dera mdlcacwn &e: prée?dencna, la exprcmén o f;l signo utilizado para
indicar que un producto o'servicio prowene de un pa:s o de un grupo de paises, de
una regidn ¢ de in Iugar dctermmado

3 Se considera denominacién de origén Ta denormnacmn geogréfica de un pafs, de
una region o de una localidad, que sirve para designar un producto originario de
ellos y cuya calidad o cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geografico, incluidos los factores naturales y los factores humanos;
tarnbién se considerard como denominacién de origen la constituida por la
denominecién de un producte que, siz ser un rombre geogrifico, denola una
procedencia geografica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputacion u

-olra caragteristica ¢s atribuible esencialmente a su origen: geografico.

Py
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Articalo 57, El articulo 132 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 132. El registro y reconocimiento de una indicacidn geogréfica, indicacién de
procadencia o denominacion de origen se realizard en ia DIGERPL la cual mantendra un
registro especial de las mismas.

Cualquier persona natural o jurfdica podrd solicitar este reconocimiento siempre
que represente & un grupe de productores, fabricantes o arlesanos, cualquiera sea su
forma juridica, cuyos predios o ecstablecimientos de extraccidn, produccidn,
transformacion o efaboracién se encuentren dentro de 1a zona de delimitacién establecida
por la indicacion geogréfica, indicacion de procedencia o denominacién de origen
solicitada vy cumplan los demis requisitos de Ja presente Ley.

Las autonidades pablicas competentes también podrén solicitar el registro de una

indicacion peografica, indicacién de procedencia o denominacién de erigen.

Articulo 58. El artfeulo 133 dela Lcy 35de 1996; queda asi:
{ 2 —
ca/c‘ n geogréﬁca, indicacion de procedencia

Articulo 133. No podni regmtrase corso 1

y denominacion de or{gen. ) /:\x
o
1. La que, no‘\sca,aoorde .con ia dcﬁmcxén_ dc mdmacxon geogrdﬁca, indicacién de

namr_aleza,‘ el modo de ' _
4. La que seaiia denommac:én ComuT ‘0 gencnca dc algun pmducto, estimandose
: %

comin, a\ gcnenca unamdbggmmac i nando sea ccmsmerada como tal, tanto por
fos conocedores de este tipa de prbducfo oomo por el pubhco en general;
5. La que sea confusamente snmlar o ldénuca auna marca preexxstcnte © en trémite
de registro sohcztada de buena fe
Poded registrarse una md!cacwn geograﬁca, indicacion de procedencia o
denominacidn de origen acompafiada dei nombre genérico del producto respectivo o una
expresion refacionada con ese producto, pero la profeccidn no se extenderd al nombre

genérico o expresion empleados.

Articulo 59. E! articule 134 de 1a Ley 35 de 1996 queda as!:
Articule 134, Lag indicaciones geogrificas, indicaciones de procedencia ¥y
denominaciones de otigen extranjeras podrdn registrarse en Panamd, conforme a la
presente Ley.
No podran protegerse, o perdern la proteccion si la tuvieran, cuando dejen de

estar protegidas o hayan pa;do en desuso en su pais de origen.
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En particular, no estarin sujetas a la proteccién establecida en esta Ley lag
indicaciones geograficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen
extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relacién con biemes y
servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el
territorio nacional para identificar, en Pananié, esos mismos bienes o servicios u otros
afines, durante los dltimos diez afios minimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o

bien que s utilizacién haya sido de buena fe, antes del afio de 1994,

Articulo 60. E] articulo 136 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Artfenlo 136, Para obtener la proteccion de una indicacién geografica, indicacion de

procedencia y denominacion de origen, se elevard una solicitud a la DIGERP], por medio

de abogado, que exprese lo siguiente:

i. El nombre, lugar de constitucidn y datos de inscripeién de la persona juridica del
solicitants cuando pmceda y'del representante legal;

‘*‘-\
2. La mdzcamén geogréﬁcaxg mdlcacn%n del pracedencla o denominacion de arigen;

6. Un pmyecm de reg]ame‘

geograﬁca, de proccdencla ] denonunaclén de ongen
1. Comprobante de' pago de los derechos de tasas'y ‘sobretasas.

Trathndose de  solicitudes de - inidicacion geografica, de procedenciz o
denominacién de origen extranjera, se deberd ademds acreditar mediante certificacion,

constancia o docurgento andlogo la proteccién de la misma en su pais de origen.

Articulo 61, El artieulo 137 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Artieulo 137. Recibida la solicitud, la DIGERFP] realizaréd un examen a la misma a fin
de determinar gue cumple con lo dispuesto en los articulos 133, 134 y 136 de esta Ley.
Cuando se compruebe que Ia solicitud no cumple con algmo de dichos
requisitos, se’ notificart al solicitante el rechazo mediante resolucién debidaments
motivada, 0 que subsane &l error o la omisién dentro de un plazo de tres meses, contado

a partir del aviso de que trata el artfculo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de
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que, vencido dicho término sin haberse subsanado ¢l error ¢ la omisidn, la selicitad se

considerar4 abandonada, en cuyo caso se ordenard el archivo del expediente,

Articulo 62. Se adicionan el Capitulo VI del Titulo V de la Leﬁr 35de 19;396 los articulos 137-A,

137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 1371, 137-1 y 137-K, asi:
Articulo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el articulo anterior, la
DIGERP] procedera a determinar si la solicitud incurre en algupa de las prohibiciones de
fordo establecidas en la presente Ley, Como parte del examen de fondo, la DIGERPI
podrd requerir y analizar los dictdmenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la
solicitud. Hstos dictimenes serin solicitados a centros oficiales, de educacién superior,
cientifico, tecnolégicos o profesionales o, en su defecto, a experfos independientes en la
materia, seleccionados por la DIGERPY, a los que remitird copia completa del expediente.
El costo comrespondiente a la obtencion de los dictamenes técnicos cotrerd por cuenta del
solicitante. T

En ¢l evenio de. qucﬁa\DIGERPIJconsxdcrc que la solicitud adolece de una

deficiencia de fondo \lowotxﬁcm al solmltante en la forma indicadz en el articulo

Q e

: ._____, f

': ﬂw‘

cual contendra N

~,

I, El nambre ¥ el domx:lho del sehcnante

2. El nimero de la sol;cztud

3. La indicacion geegréﬂca 0 mdicamén de procedenc:a ola dcnommaclén de origen
cuye registro se solicita;

4, Los productos que identifica;

5. Una resefia de las cualidades, las caracteristicas y/o la reputacién del producto

amparado.

Artfenlo 137-C. Durante un término de dos meses, contado & partir del dia siguiente & la
publicacién de la solicitud a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podrd
presentar demanda de oposicién al registro de la indicacion geogrifica, indicacidn de
procedencia o denominaci6n de origen solicitada. El procedimiento de oposicién se regird
por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposicidn a las

solicitudes de marcas.

30




No 27136

Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012

Articulo 137-D. La resolucidén que conceda el registro de una indicacién geogréfica o

indicacién de procedencia o denominacion de erigen sefialard:

IR La indicacion geogréfica o indicacién de procedencia o denominacién de origen
aprobada,
2. La zona geogrifica delimitada de produccién, extraccién, transformacién o

claboracidn cuyos produstores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicacién o denominacién.

3. Los productos a los cuales se aplicaré la indicacién geogréfica o de procedencia o
denominacién de :6ﬁge:n y las cuslidades o caracteristicas esenciales que estos
deben tener, |

4, Las cualidades ¢ caracteristicas esenciales de los productos a los cuales se les
aplicaré la indicacidn geogrifica, indicacidn de procedencia o denominacién de
origen, salvo cuande, por la naturaleza del producto o el servicio u otra
circunstancia, no sea posible | prcc:sar tales.caracteristicas.

x L
La resolucién que aprue\bg el reglstro debera mclmr 1a aprobacion y el registro del

)
reglamento de uso’ i ccntrol%de }a 1ndicacwn geograﬁca Amdncaclén de procedencia o

denominacitn de Ongen aprobada

tasa que},\cgrre'spanda y sujetard su
. G5
pmcedlmlento ) lo que d:s;;ongan estaLey-y st Reglamenm L

Articulo 137-F. En el caso de mdlcacmnes geogréﬁcas 0 mdlcacmnes de procedencia o
denominaciones de oripen homonunas iegitnnas la DIGERPI podré conceder el registro
condicionado a que el etiquetado o la presentacién de los productos permitan
diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores
reciban un trato equitative y principalmente las necesidades de eliminar los reales o
potenciales riesgos de confusion al consumidor. No aplica este beneficio a las solicitudes
de indicaciones geograficas, de procedencia o denominaciones de origen extranjeras que

sean reconocidas a través de fratados internacionales ratificados por Panama.

Articulo 137-G. Las indicaciones geogrificas o indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen no podrin ser objeto de apropiacién o gravamen alguno qﬁe

limnite o impida st uso.
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Arxticule  137-H. Todos Jos productores, fabricantes ¢ ariesanos que desempeian su
actividad dentro de la zona geogréfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran
entre los que solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendrén derecho a usar la
indicacion geogrifica o indicacion de procedencia o denominacién de origen en relacién
con los preductos sefialados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones
que regulan el uso de las mismas. Solamente ellos podrin emplear en la identificacion del
prodicte la expresion “Indicacién Geogrifica” o “Indicacion de Procedencia” o

“Denominacién de Origen” o las iniciales “1.G.” 0 “LP.” ¢ “D.0.” respectivamente.

Artienle 137-L La cancelacion del registro de una indicacion geografica o indicaciones

de procedencia o denominaci6n de origen se dard en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;

2. Sentencia ejecutoriada de autortdad competente que declare la nulidad y ordene la
cancelacién del regxstm por habcrse conceduio en violacidn a la presente Ley;

3. Sentencia ejecumnada\ de antondad,;:ompetcnte que declare que la indicacién

geograﬁca o xmdxcacxon “de proccdencxa 1) dcnemmamon de origen extranjera

regrstrada ya\m:- “estd pmtegw,alo haya caido enxdgsuso en su pais de origen, y

ordeng la‘cﬂﬁcelacwn del

;\ i

RN
ey

Articulo 13‘7-1{. unz, mdmaczon geogr:iﬁca o mdmamon de procedenc:a o denominacidn
de origen no podra usarse en el comerclo €n relacmn con um producto o un servicio
cuando tal indicacién o denommacxén dc ongen fuese falsa o engafiosa con respecio al
origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al piblico a confusién
con respecto al origen, procedencia, caracteristicas o cualidades del producto o servicio,
A estos efectos, también constituyen uso dé una indicacién o denominacién de origen el
que s¢ hiclera en la publicidad y en cualquier documentacién comercial relativa a la
venta, expesicion u oferta de productos o servicios.

Tratdndose de indicaciones geogrificas o  indicaciones de procedencia o
denominaciones de oripen registradas que identifiquen vinos y bebidas espiritugsas, no se
podrén emplear las indicaciones o denominaciones de origen sin tener derecho a usarlas,
aun cuando se acompafien de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras

andlogas, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto.
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Articulo 63. E] articulo 141 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 141, El titular de una marca puede renunciar 2l registro. La renuncia serd
notificada mediante declaracitn escrita a la DEGERPI, que la inscribird en el registro ¥
ordenars ¢l archive del expediente,

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERP], solo se
registrard la renuncia al registro, previa presentacién de una declaracién en la que el
licenciatario accede a que se haga esa renuneia, a menos que este tltimo haya renunciado
expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia.

Tampoco podrd admitirse la renuncia al registro de una marca sabre la que existan
secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, gavantias y cualesquiera otros
gravimenes inscritos en la DIGERP, sin que conste el consentimiente del albaces, el

administrador judicial o del beneficiado con esa garantia, medida judicial o gravemen.

Articulo 64, El articulo 145 dela Ley 35de 1996, queda asf:
Articulo 145, R nombre Q:omercxal de/,una empresa o establecimiento industrial,
({
coimercial o de semcw\\\y—eI derecho asu uso excluswe cstaran protegides sin necesidad

de registro en lx DIGERPI La‘ proteccmn abarcaré la\zona geegréﬂca de ia clientcla

efectiva de la c&presa 0 ms b gmentos ] aphque e’l nombre comercial y se

l-l;f
J';:

S

do annomb iercial pch.r 4 solicitar a la DIGERPI la
publicacién dei m:smo en” el ﬁbRPI’rD{céhfa pubhcacxén producxré ¢l efecto de establecer
la presuncion de la buena fo en Ja adapcmn yuso del nombre comercial a nivel necional.
También podrd sollcnar Ia puhhcacxon en el BORPI cualquier persona que desee
proteger un nombre comemzal ates ‘de usarlo. Esta condicion se haré constar en el
correspondiente registro que expida la DIGERPL EL peticionario tendrd el plazo de un
afio, desde la fecha de depdsito de la solicitud, para presentar una declaracion de uso, de

lo contrario el registro caducard de plcno derecho.

Articulo 66, El articulo 147 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 147. No se publicardn los nombres comerciales que carezcan de elementos que
hagan distinguir a 1a empresa ¢ establecimiento de que se trate de otros en su género, ni
aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en e} articulo 91

de esta Ley.
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Avrticulo 67. El articulo 149 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articalo 149. La selicitud de que trata el articulo anterior se acompafiara de los

siguientes documentos: .
1. Poder 4 abogado o el certificado de garantfa a que hace referencia el articulo 103;
2, Dos etiquetas del nombre comercial o de la asociacidn o su representacién por

medio de dibujo o grafica en papel o digitalizada;

Declaracion jurada sobre el uso del nombre comercial o de la asociacion;
4, Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.

Para el caso de salicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se
requerird que se acompafie el documento sefialado en el numeral 1 de este articulo, solo

se hard referencia del mismo en ia solicitud.

Articulo 68. El articulo 150 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 150, Recibida la solicitud” ¥ satxsfcchos los requisitos legeles, se cfectuard ef
examen de fondo a fm fle determmar (5'.1) exaste algun nombre comercial idéntico o

semejante en grada det‘confumcm éphcado al” mismo gl:o -en trémite o publicado con

anterioridad, o, a una fmarca en n‘am_ ¢ de: regastro u\a ima ya regxstrada idéntica o

procesos _;udlclales de Pmpxedad Industrml Serk aphcabia el procedmiento Jjudicial que

. se establece en esta Ley

De no mediar demanda de oposmén ‘se ordenaré el regisiro mediante resolucion
motivada ¥ se emitird el certificado correspondiente, que custodiard la DIGERPI en su
sisterna autornatizado.

La DIGERPI publicard en el BORPI las listas de los nombres comerciales
otorgados, con inclusién de la informacidn que corresponda.

La DIGERPI podrd, a solicited de parte, expedir copia autenticada de la
resolucidn que ordena ¢l regisiro del nombre comercial y del certificado correspondiente,

previo el pago de la tasa aplicable.

Articulo 69. El articulo 151 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 151, El registro de un nombre comercial tiene una duracién de diez afios a partir

de la fecha de presentacién de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por
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periodos iguales, siempre que asi se solicite dentro del término comespondiente y se

cumpla con los reguisitos que establezca el Reglamento de esta Ley.

Articulo 70. El articulo 154 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 154. El registro de un nombre comercial termina por la cancelacién del registro

Tespectivo, de oficio o a peticién de parte interesada. La cancelacién ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;

2 Cancelacidn o cambio de nombre en el Aviso de Operacion contemplados en la
Ley 5 de 2007,

3. Vencimiento del término, sin que se hubiers solicitado la renovacidn en su

oportunidad ¥ en la forma prevista en la presente Ley;
4, Cesacidn de Jos negocios en el establecimiento;
3. Sentencia ejecutoriada de autoridad compctentc que declare la nulidad y ordene

la cancelacion del reglstm
o B

()
Artienle 71. El artfenio 162 de ia\Ley 35 de 1996 queda asi:

%
/\ k

Articulo 162 Las\nottﬁcacmnes de las dccxsmnes msos y resoluciones se hardn

: ‘~-,...

. A
copia se agregaré. al expedaeme Bl édtcto ongmal dchcré expresar claramente la fecha y
hora en que este se ﬁ}n y dﬁSﬂjO :

A través de los smtemas automatlzados de ia DIGERPI esta podrd reemplazar este

procedimiento de notzficacxones de Tas decnsmncs, avisos y resoluciones que emita.

Articulo 72, El artfculo 163 de fa Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPT admitidn recurso de
reconsideraci6n o de apelacion.

Verificada la notificacién de una resolucion, el apoderado del solicitants tendrd un
término de diez dias hébiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideracion ante
la DIGERPL

En el caso del recurso de apelacién, el apoderado del solicitarte tendrd un témmino
de diez dias hdbiles para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPY, que enviard

el expediente, sin mds trémites, al ministro de Comercio € Industrias para que lo resusiva,
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Resuelto el recurso de apelacién, se entenderd agotada la via gubemnativa v el

solicitante podrd recurrir a la via judicial e interponer el recurso judicial que correspanda

contra la resolucidn emitida por el ministro de Comercio e Industrias.

Articulo 73, Bl articulo 164 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articalo 164. Del uso indebido de una patente de invencién, modelo de utilidad, modelo

o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresion o sefial de propaganda,

indicacidn peogrifica, indicacién de procedencia y denominacién de origen, son

responsables ¢} fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una

u otra forma, hayan participado hasta su comercializacion, Por consiguiente, incurririn en

uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1.

Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invencibn o
un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia

respectiva;

patente de mvenlclon b por un regxstro de modefo de -utilidad, & sabiendas de que

fueron f&bncados o elaborados s' consenhmlenta Jdel titular de la patente o

sin fa hcencla respecitﬁa
Py )
Los quc~oﬁ‘ezcan ey
|

expictamén ¢
Los que fabr:quen, lmporten vendan, ofrezcan en, venta 0 pongan en circulacion
productos  que reproduzcan o mcorporen mudeios o dibujos industriales
protegidos o cuya apanem:la of:ezca una unprcsuin general igual a la del modelo
o dibujo industrial protegido, sin el consentimienfo de st titular o sin la licencia
respectiva;

Los que falsifiguen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresion o sefial
de propaganda;

Los que en sus propios productos o articulos de comercio, 0 en servicios, rétulos o
avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominacién comercial,
idéntico o sustancialmente parecido al que perfenezca a otra persona para
productas o servicios relacionados con esty;

Los que, de cualquier modo, hagan uso de mareas, nombres comerciales, en que
de modo patente se manifieste Ia intencién de imitar, por cualquier concepto, una

marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;
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Los que vendan, ofrezean en venta, o consientan vender o poner en circulacién,
atticulos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas,
¥ los que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rotulos,
papeleria y demds distintivos que leven marcas, nombres comerciales,
falsificados o fraudulentamente aplicados;

l.os que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusidn 2 una marca
famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producio o
servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusién a una marca notoria
para identificar y comercializar productos o servicios determipados de acuerdo
con el grupo de cuﬁsumidores al que va dirigido;

Los que marquen o hagan marcar articulos con designaciones o rétulos falsos,
respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, nimero, peso o medida, o del pais de
procedencia o fabricacidn, o usen las denominaciones de marca registrada o las
iniciales eqmvalentes, MR oR, cuﬂndo la marca a0 estuviere registrada;

Los que, a sai)im}das,‘\g’;ndan u oéczean\;\n venta articulos o servicios con falsas

i“"’ -7

mdlcacmnes a‘ias que 56 reﬁere el numeraj antenor

z”;\

Los que de\ aIgun quo ‘-usen,una marca' amparando con ella términos de

-
ﬁuctos 0 semcms sean similares o

_h@ . hacg’rlo nciuyenc{e,\e] uso de una indicacion o

denormnaqton de opgc ¢~ Hiciera - én la publicidad ¥y en cualquier
documentacidn comercial relativa-a-la’ venta, equsxcxon u oferta de productos o

servicios;

Los que, con fines congf':-n':ialéé', Hag’&'ri uso de envases o. embalajes que lleven una
indicacién geogréfica o indicacién de procedencia o denominecién de origen
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente
borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes
y no relacionados con los que protege la indicecion geografica o de procedencia o
denominacién de origen;

Los que empleen indicaciones geograficas o de procedencia o denominaciones de
origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho
a usarlas, aun cuando se acompafic de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacidn” u otros andlogas, e incluso cuando se indique ef verdadere origen del

producto;
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Los que utilicen sin la autorizacién del titular de la marca registrada o nombre
comercial, como un nombre de dominio, direccién de correo electrénico, nombre
o designacién en medios electronicos u otros similares empleades en fos medios
de comunicacién electrénica, cuando fuere evidente que son destinados 2 usarse
con relacidn a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o

el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

Articalo 74. El articule 165 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 163, El juez aplicard, al que incurra en los actos que se describen en el articulo

anterior, una o varias de las signientes sanciones en atencién a la gravedad de la accién

incurrida:

i

Multa de diez mil balboas (B/.10,000.00) a doscientos mil balboas
{B/.200,000.00). Esta multa se aplicard tanto a los infractores de las normas de
este Capitulo, Como & sus complices. o\e:xcubndores

1 s‘“\

Cuando, s{g,u-ate)de cmpresa quc oPere en la Zona Libre de Colén o zona
franca exzstcnte\\_e{ anama, ia multa aphcablc /geré equivalente al 25% del

movzmxenm comerctai mensual de it empresa, smrerpbargo, la multa, en ningdn
A

Suﬁpcrlmén o cancelaclé

it Y\l‘ i
adxmmstracién de la’ Zon

a.r’y; .

En caso ‘de remcldencza Ia.s sancmnes contcmplac?aﬁn los numerales 2 y 3 del
presente Mculo se aphca.ran per un penoda de 1m afio, ¥ Ia sancién contemplada
en el numeral 1 podm set hasta cuatro veces, Ja muita miéxima alli establecida, sin
perjuicio de lo dispuesto efvia Iey gue ragule la explotacién del comeicio vy Ja
industria.

Cuando se trate de productos falsos, el iribunal civil competente ordenard la
destruccion de las mercaderias que haya determinado son falsificadas, sin
compensacion ajg{ma, a menos que el titular del derecho consienta en que se
disponga de ellas de otra forma, fuera de los canales comerciales. Las mercancias
de marcas falsificadas podrén ser donadas con fines de caridad para uso fuera de
los canales de comercie, cuando la remocién de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de la mercancia y esta ya no sea identificable con la
merca removida, La simple remocién de la marca adherida ilegalmente no seré
suficiente para permitir que las mercancias ingresen en los canales comerciales,

El tribunal serd competente para ordenar la destrucci6n de la maquinaria utilizada
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en la vulneracién del derecho marcarip, pero deberd considerar emtre otros
factores, la gravedad de la infraccion, asf como el interés de terceras personas,

titulares de derechos reates, de posesion, o de un interés contractual o garantizado,

Articulo 75. El articulo 166 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articale 166. En todo caso de infraccion a los derechos de propiedad intelectual, se

procederd a la disposicion, donacion o destruccion de los artfculos y de le maguinaria

utilizada en la vulneracién del derecho de propiedad intelectual, apenas se encuentre

acreditada la existencia del hecho delictivo, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

L

Cuando se proceda a la disposicién de io aprehendido provisionalmente, el
funcionario de instruccion o el juez de la causa hard un inventario detallado de lo
que s¢ dispone, y quien lo recibe deberd comprometerse por escrito a cuidar, con
la diligencia de un buen padre de familia, Jo que se le entrega, y a devolverlo
inmediatamente al ﬁmczonano de’ mstmccmn o al juez de la causa, cuando asi lo

™,

requiera, ,\ NN

Los bienes. ¥ medlgs ﬁtlhzados en ia cormsmn del dehto serdn donados para fines

beneﬁcos hbrfcs de todo~ g gravamen por la mstimcxén que corresponda previa
autonzamén}del utulaf :

sunbaidsméhs{muvosﬂ‘ i
cuando elio proceda. \‘\ |
H ! D !.—. i i '\

destmjdos por la aumndad compctente sm derecho a compensacxén alguns, con

asistencia de un representante del titular del dcrecho pmtegxdo Esto se resolverd
en el momento de la‘_c_gahﬁcam?p__del mento}_egal del sumario,

Ejecutoriado el auto encausatorio o dé "éi:;értura del juicio, el juez de la causa, por
solicitud del funcionatio de instruccidn decretara, sin mas tramite, la destruccitn
de lo aprebendide provisionalmente, y procurard dejar intacta una muestra
significativa. Lo anterior serd dispuesto en resolucién motivada de inmediato
cumplimiento, la cual serd susceptible de recarso de apelacitn, en caso de que se
miegue. Este recurso se concederd en e} efecto diferido.

Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa deberd
ordenar la disposicion, donacién o destruccién de lo  aprehendido
provisionalmente, asf como del material debidamente zereditado como ilicito.

En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y la
integridad personal, ¢l funcionario de instruccién solicitard al juez de la cansa que

se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas.

e ;39
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Una vez se ordene la donacién o destruccion de lo aprehendido provisionalmente,

se efectuard la diligencia, la cual deberd constar en ¢l acta,

Articulo 76, El articule 170 de la Lay 35 de 1996 queda asi:

Articulo 170. Para ¢l cdlculo de la indemnizacién de dafios y perjuicios, se podran

utilizar, a eleccidn del demandartie, uno o varios de los siguientes eriterios:

1. Los beneficios que el fitular de! derecho habria obtenido previsiblemente, de no
haber ocurrido la infraccion;

2. Los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infraceidn,

3. El precio o rega.liat que cf infractor habria pagade al titular del derecho, si se
hubiera concertsdo una licencia contractual, teniendo en cuents el valor comercial

del objeto del derecho infringido y las licencias confractuales ya concedidas;

4, E! valor, en el mercado Heite, dé, Aos cjcmplares producidos o reproducidos sin
TS
autorizacién; . {1\‘ N !5} Ji i:‘? L
- /( Eomed TNy “u

5. Otra medida de“v&lor iegitlma que presente e{ utular del dcrccho

‘f Ley podragpedu al juez que ordene

1

pudiendo una vez. efectuada dihgcn(‘na,' rdena: que la parte que pidié la medida
consigne una caucmn cuye monta no- excederé el cmcuema por ciento {50%;) de la
totatidad del avalio reahzado a log _objetos matena dc la infraccién y a los medios
destinados a reatizarla. Dicha caucmﬁ debéra ser congignada, mediante certificade de
garantia o cualquier otro tipo de caucién establecida en el Codigo Judicial, dentro del
término de tres dias hdbiles, contado & partir de la fecha cn que se llevd a cabo la
diligencia. _

Si finicamente sz solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente
articulo, el juez fijard el monto de la caucion que considere suficiente, una vez s¢ haya

gjec