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Ley &/
De5 de ocliide) de 2012

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

LA ASAMBLEA NACIONAL
DECRETA:

Artfculo 1. El articule 1 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 1. La presente Ley tiene por objecto proteger las invenciones, los modelos de
utilidad, los modelos y dibujos industriales, los sceretos industriales v comerciales, las
marcas de producto y servicio, las marcas colectivas y de garantia, las indicaciones
geogréficas, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de origen, los nombres

comerciales y lag expresmnes y-sefiales de propaganda

A D/ N
Articalo 2. Se adiciona ¢l Capxtuic);}I contentwo de log: a:tlcuios 2 A y 2-B, al Titulo I de la Ley

35 de 1996, asi: \/\?/w
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actuacion ante la DIGERP{ senalar lo[s datos de. mscnpc;én del poder. No se considerara
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Articulo 2-B. Una vez mscrlt

la utilizacion del chzstro dc Podc:res como condtcwn prevsa para realizar tramites ante fa
DIGERPL ; .

Articulo 3. Se adiciona el Capitulo III, contentivo de los articulos 2-C, 2-D, 2-E, 2-F y 2-G, al
Titulo 1 de la Ley 35 de 1996, asi:

Capitulo I11
UHilizacion de Medios Electronicos o Telematicos

Articule 2-C. Los trdmites administrativos ante la DIGERPI podran llevarse a cabo
mediante la utilizacién de medios electrénicos o telemdticos disponibles o por conocer.
Todo lo relacionado con la utilizacién de medios elecirdnicos o telemdticos se
regird por la legislacién vigente,
Para tales efectos, la DIGERPI determinara las condiciones generales, requisitos y

caracteristicas técnicas necesarias.
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Articulo 2-D. La presentacién y recepeidn de solicitudes, peticiones o la concesidn de los
derechos  estardn sujetas & los procedimientos y horarios que se establezcan

reglamentariamente.

Articulo 2-E. Los expedientes podran 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 papel cencelados o negados o caducados o
solicitudes abandonadas, ios mismos se conservaran en la DIGERPI por un periodo de
einco aflos, cantado a partir del dia siguiente de la fecha en que quedd ejecutoriada la
resclucidn que ordend la cancelacic'm-o negd el registro o se consideré abandonada la
solicitud o la fecha en que se considerd no presentada la solicitud o que caducd el
derecho.

Vencido el plazo anterior, serdn enviados a la Direceién Nacional de Archivo
Nacional del Registro Pubhco

;—-...“

A fin de facxhta; gla \custodxaj‘ ansui{a y expedzcmn de reproducciones

(e ~y
autenticadas y ceruﬁcaciones, la D!GBRPI estahleceré un fondo documental electrénico

mediante el cuaI sevalmacenarén lus documentos que\/rfzposan en los expedientes y

Judicial. {n {Q

Articulo 2-F. Para los efectos de notlﬁcacmnes y/o avzsos y de los recursos
administrativos, cuando el. usu&no haya ut:hzado los miedios electronicos o telematicos a
que se refiere este Capitulo, Ios mistrios deberén hacerse conforme a lo establecido en los
articulos 162 y 163 de esta Ley,

Articulo 2-G. La DIGERPI harf uso de firmas digitaiizadas o cualquier otro medio
andlogo en su dmbito 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 firma manuscrita digitalizada o cualquier otro medio andlogo que se utilice

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

Artienlo 11, Se entiende por invencion toda idea aplicable en la practica para la solucién
de un problema técnico determinado. Una invencién puede ser un preducto y/o un
procedimiento. La invencién de un producto comprende, entre otros, cualquier sustancia,
composicién ¢ material, y cualquier artfculo, aparato, méquina, equipo, mecanismo,
dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asl como cualquiera de sus partes. Una
invencién de un procedimiento comprende, entre ottos, cualquier método, sistema o
secuencia de etapas conducentes a la fabricacién o a la obtencién de un producto o de un
resultado,

Articulo §. El articulo 14 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 14, No se consideraran invenciones patentables para los efectos de esta Ley,

enire otros.
I. Los principios te6ricos.o cxcnufzcos,
i
2 Los descubr;mwr}tos que\consxstan enfdar a conocer o revelar algo que ya existia
“‘-\_

i -
enla naturalezg\ aﬁn cuando antenonncnte fuese desconocldo,

pnnmpms econémlcos

Los programas de é}gi‘é;gédqm
R
Las fmm?s de present‘
i | D '1
Las creacmnes estencas

I

pmductos especmlmcn andias 9. campos:cmnes, ni 2 las invenciones
de aparatos 1 o mstmmcntos para Ia puesia en préx:nca e tales métodos;

8 La yuxtaposmén de i mvencmnes conocadas 0 mezcla de productos conocidos, la

variacién en su fnrma, dlmensmnes [\ matenales salvo que realmente se pueda

comprobar que cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y

aplicacion industrial.

Articulo 6. Se adiciona el articulo 14-A al Capitulo T del Titulo I de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articalo 14-A. No son pafentables las invenciones cuya explotacién comercial debe
impedirse necesariamente para proteger el orden piiblico, la seguridad del Estado, la
moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los animales, o para
preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa exclusién ne se haga solo
por existir una disposicién legal o administrativa que prohibs o que regule dicha

explotacidn.
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Articalo 7. El articulo 15 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

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

materia viva;

1. Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolagicos para la
produccién de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o
microbioldgicos;

Las especies vegetales y las especies y razas animales;
El material biologico tal como se encuentra en la naturaleza;

La materia viva que compone el cuerpo humane,

A R

Las variedades vegetales,

Articulo 8. El articulo 17 de Ia Ley 35 de 1996 queda asi:
Articslo 17, Una invencion se considera susceptible de aplicacién industrial, cuando su
objeto puede ser producldo a-utilizado en. cua}qmer tipo de industria o actividad, de
manera especifica, susm§ally\cremle Pa)za ’fc‘g?os efectos la expresion industria se

L o

entiende en su més <amp110 senudo e mcluye, entre otros la artesania, agricultura,

mmeria, pesca y ios{emczos

Lzentiﬁcaod&enseﬁan - cp una ﬁﬁahdad no comerclal
ol SN
2. Cualqu1er persoua que comerc:alice adqu:era 0 use. ‘el producto patentado u

obtenido por cl procesc patcntado luego de quc ei producto hubiera sido
introducido licxtmnente en el comercio en cualqmer pais;

3 Un tercero que usc la materla protegzda por la patente solo con el fin de generar
la informacitn necesaria para apoyar Ia solicitud de aprobacion para comercializar
un producto farmacéutico ¢ guimico agricola en Panama,

Cualquier producto producido en virtud del péarrafo anterior podra ser fabricado,
utilizado, vendido, ofrecido para venta ¢ impertado en territorio nacional para la
generacion de informacidn, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de
aprobacién para comercializar e producto una vez que venza el perfodo ds
vigencia de la patente. Asi mismo, el producto podrd ser exportado solo para
propésitos de cumplir con los requisitos de aprobacidn 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 una vigencia de veinte afios, contados a partir de Ja fecha
de presentacidn de Ia solicitud, sujeta al page de los derechos que sefiale Iz ley.
La DIGERPI extendera el plazo de proteccion a patentes no farmacéuticas a que

se refiere este articulo por retrasos en el otorgamiento de la patente atribuibles a ella.

Articulo 11. Se adicionan al Capitulo II del Titulo II de Ia Ley 35 de 1996 los articulos 20-A,
20-B, 20-C y 20-D, asi:
Articale 20-A. A solicitud del titular de la patente y dentro de los seis meses de otorgada
una patente, la DIGERPI oforgard el término de proteccién suplementaria, siempre que
hubiera existido demora administrativa irrazonable en ¢l otorgamiento de la patente.
Cuando el plazo en el otorgamiento hubiese sido superior a cinco afios, contado

desde 1a fecha de presentaclén dela’solicitid; o supenor a tres afios, contado a partir de la

("M.. AR
fecha que corres.ponda a, la selzc:tud de exameg:de fondo cualquiera de cHos que sca

posterior, constnu;ra ma\dcmora adrmmstratwa 1rrazonab!e .

En estos casos@e otmgaré Ta proteccxé' suplementana por el periodo acreditade

como demora; admxmstratwa*!rrazonable a raz 1061 un d1a por cada dia de retraso por los
primeros cmco aﬁos La dcmora Adminisirati zonable de loijaﬁos subsigientes serd

compensada a ;azon deun d;&pmi cada dos

\.”"‘

Articulo 20-B. Na consnmyen moras‘a mmlstranvas m&zonabies las acciones u

omisiones del sohc:tante

""w.

Articulo 20-C. La solicituc.i:":ﬁé"‘pfﬁtéccidif )'isﬁj}iementaria serd presentada ante la
DIGERPI, que resolverd sobre la existencia de demoras administrativas irrazonables. La
resolucidn que asi lo declare tendrd como efecto la ampliacion del plazo de proteccitn, 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 proteccién suplementaria debera ser anotado al margen del
registro respectivo, previo pago de una tasa por cada afio o fraccion de afio de proteccién
adicional. E! pago solo.‘-' se podrd efectuar dentro de los seis meses que preceden al
vencimiento del plazo original de vigencia de la patente, sin el cual no se tendrd la

proteccién establecida en este Capitulo.
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Articule 12. El articulo 22 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 22. La explotacién de la invencién patentada consiste en la utilizacion del
proceso patentado, en la fabricacién y distribucion, o en la fabricacién y comercializacion
del producto patentade, o en la simple comercializacion, efectuadas en el comercio
nacional por el titular de la patente. La importacién de] producto patentado y su posterior
distribuci6n en la Repiiblica de Panama constituird una explotacién de la invencion para
efectos de esta Ley.

Articule 13. El articulo 29 de la Ley 35 de 1996 queda asf:
Articule 29. Para obtener una paiente debe presentarse, a través de abogado, una -
solicitud de patente ¢n un formulario que para tal efecto suministrard la DIGERP,
acompafiada de una descripcién una © mas reivindicaciones, los dibujos
correspondientes, un resumcn, un' pider, lmdcsxgaamén de un domicilio en la Repiblica
de Panama para los so}lcltantes con domlcrh:}m el extran;ero, para efectos de las

ra
{"" +
notificaciones admxms\tranvaé 0 }udmmles asi como del compmbame de haber pageado la

e e '7-. W .\l _. ,\’\

tasa y el dcrecho dc prcscntamé es
La sohcxtud) debe mdlc
\
inventor, el nombre y la dxrqcmén elt
[‘““*— A

X 1\ e T
El sol:c:tante de unai pa’ ite

nombr&;lc*ia invencion.
uede ser persona natural o juridica. Si

i [Q o + ;
el sohc;tante no- es el mventor, ﬂ .' acompaﬁarse dci convenio de cesidn

"\'

La solrcxtud se podré presént;zr;,a»\itravés de’ gcstlén oﬁmosa para lo cual se
consignaré una ﬁanza mecbantc e certzﬁcado de garantia por la suma que se establezca
reglamentariamente, acompanado del formulano que. al efecto proparcione la DIGERPL
La fianza consignada serd devueltd al prcsenta.tse los documentos para lo cual se concede
el término de dos meses, prorrogable de manera automitica por dos mes adicionales a
peticién del solicitante antes del vencimiento del término inicial. En caso contrario, la
fianza ingresaré al Tesoro Nacional, y la solicitud sc tendrd como no presentada y se
ordenard ¢l archivo del expediente.

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

mismo en la sobicitad.

Articulo 14, El articulo 30 de 1z Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 30, La descripcidn consiste en divulgar la invencidn de manera suficientemente

clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia
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técnica correspondiente pueda ejecutarla sin experimentacion indehida, a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud.

Asimismo, se considerard que una invencién se encuentra suficientemente
divulgada, cuando dicha descripeion le indique razonablemente a una persena versada en
la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesion de la invencidn a
la fecha de presentacién de la solicitud de patente; entendiéndose que la posesion implica
que el solicitante era capaz de llevar a la préctica el invento.

La descripeion indicars el nombre de la invencién e incluird la signiente

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

la comprension y el examen de la invencion, asl como las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

3. La descripcion de ia mvenmén, en términos que permitan comprender el problema
téenico y la soluc én apprtada por. IQIRR{JE;}:IOB as; €omo exponer lag ventajag de
esta con respecto ) f ﬁacnoiogia antenor J -

4, Ladescnpczonrde 105 dxbujoﬁ de haberlas ERO

i ('\\

La descnpm

—

“ﬂja por e%:;&hc:tante para e_;ecutar 0

& M
6. la manera en que lavuive c\gé
TR :

Articulo 35. Se tendra como fecha de prasentaclén dela sollcu:ud la de su recepeidn por

la DIGERPI, siempre qué al tzcmpa de’ rcc1bxrse hubxcra contcmdo al menos:
1. La identificacién del solicitante’ ¥ su domac:llo Y para los solicitantes con
domicilio en el extranjero, la designacién de un domicilio en la Repiblica de

Panamé para efectos de 1as notificaciones admmzstra’uv&s y Judmiaics que guarden

relacidn con la patente;
2. Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripeion de la invencion;
3 Un documento que, a primera vista, contenga una o mds reivindicaciones, y

4, El comprobante del pago de la tasa y de! derecho de presentacién establecidos.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este articulo, o presentada la
documentacién en un idioma distino al oficial, la DIGERPI notificara al solicitante para
que subsane la omision dentro del plazo de dos meses contado a partir del dia siguiente
de la fecha de la notificacion, prorrogable por dos meses de manera awtomatica previo el

pago de la tasa correspondiente. Satisfecha la omisidn, se tendrd como fecha de
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presentacidén de la solicitud la fecha de recepeidn de la misma; en caso contrario, la
solicitud se considerard como no presentada y se archivard.

E1 solicitante previo el pago de la tasa aplicable podré, sin el requerimiento de la
DIGERP! y por una sola vez durante e} 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. Cuando se solicite una patente ya presentada en otre u ofros paises u
organismo internacional, se reconocerd como fecha de prioridad la del pais u organismo
en que se presenté primero. Para ese fin, deberd haberse presentado la solicitud respectiva
en la Repiblica de Panamd, dentro de los plazos que determinan los convenios o tratados
internacionales ratificados por Panami.

Los solicitantes de patf.ntes ya sohcatadas en el extranjero conforme al pérrafo

;-.___

N
anterior podrin presentar.el resulzado de 1a«busqueda y examen practicado por Ia oficina

{7 i,* E

extranjera cuando pmce\t\ia

Igualmente, exanx;nara si el ob_}e Eﬂc;[ia

;r,-:,f,
=
Vg

25

eV Dy
5t é:k exammen de fondo prcwsto en el articulo 52 de esta

actividad mventwa se reaimén co
Ley. -
De no cumphr & sohcxtame con el requenuuento que le haga la DIGERPI de
subsanar las deficiencias de la sohcltud e tn pla.zo de seis meses, prorrogable por seis
meses adicionales a peticidn 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 motive contendrén reivindicaciones adicionales con mayor alcance
que io que se sustenta en la solicitud original, ya que en este caso serd necesaria una

nuevea solicitad,

Articalo 18. El articulo 51 de la Ley 35 de 1996 queda asf:

Articulo 51. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier persona podrd
formular  observaciones razonadas y documentadas, que se consideren ttiles para

determinar si procede o no la solicitud de patente a 1a DIGERPI, a partir del dia siguiente
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de la fecha de publicacién de Ia solicitud de patente en ¢l BORPI hasta dos meses
después de la publicacién del informe sobre el estado de la técnica.

Vencido ‘el término anterior v en el evento de que existan observaciones, la
DIGERP! informard al solicitante mediante aviso la presentacién de  dichas
observaciones, quien a su vez tendra 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 ello 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 el informe sobre el estado de la
técnica y tomando en consideracién el contenido de este dltimo y de las observaciones
formuladas por ferceros a que se refiere el articulo anterior, ¢l solicitante deberd solicitar
el examen de fondo a Ia DIGERPI Se’ le perrmte al solicitante realizar esta peticion

%
Ifk“]
:

desde el momento de lar sohcxtud . de reglstr de’ Ia\patente y hasta dos meses después de la

/._, ’

notificaciéa de Ias obggrvacmnes de terceros a que se refi ere el articulo 51, La DIGERPI

hard e} examen: de\fnndo de la. mvenmén para deterxmnar\m se satlsfacen los requisitos

oy
de orgamsmo € mstltucmnes‘\n\,
Tequerir del sellcnante s fue%' eI“_

l

tranjeras especlahzada_s asf como aceptar o

ll-«

;,........

informes de busqueda mternamonal reallzados 3 la sohcatud de patente

En el evento: de que la DIGERPI formuie observacxones al informe sobre cl estado
de la téenica o cualqmera ofra observacion el sohcltante tendrd un plazo de seis meses,
contado a partir del dia szgmcnte a Ia fecha de uotlﬁcacxon que haga la DIGERPI, para
hacer las aclaraciones necesarias o modificaciones a las reivindicaciones.

El plazo a que se refiere el pérrafo anterior podrd ser prorrogable de manera
automdtica por seis meses adicionales si se solicita a la DIGERPI antes del vencimiento
del wdrmino de Ios seis meses que inicislmente se conceden, previo &l pago de una tasa.

Cuando la DIGERPI compruebe que se ham cumplido los requisitos de
patentabilidad, efectuado el pago de los derechos y tasas correspondientes y demés
condiciones previstos por esta Ley y su Reglamento, procederd a conceder la patente
solicitada, de lo contrario, se proceders al rechazo de la solicitud de patente y se ordenar
el archivo del expediente, Cuando el incumplimiento se refiera al pago de los derechos y
tasas, la DIGERPI procedera a declarar abandonada la solicitud de patente y ordenars su

archivo.
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Articulo 20. Se modifica la denominacién del Capitulo V del Titulo I de la Ley 35 &e 1996,
asf:

Capitulo v
Tramiacidn de las Sclicitudes Internacionales de Patentes
de Invenciones o de Modelos de Utitidad

Articulo 21, Se adicionan al Cepitulo V del Titulo II de la Ley 35 de 1996 los articulos 52-A,
32-B, 52-C, 52-D, §2-E, 52-F y 52-G, asi:
Articulo 52-A, Una solicitud internacional corresponde a una solicitud de patente de
invencion o de modelo de utilidad presentada conforme al Tratado de Cooperacidn en
Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington ¢l 19 de junio de 1970, enmendado
¢l 28 de septicmbre de 1979,

Articulo 52-B, La DIGERPI sera la Oﬁcma Teceptora en la Repiblica de Panamé para Ja

presentacién de sohcamdcs mternacwnales,‘\ confmmc al Tratado de Cooperacién en
r i“’, ; L‘x Vo
Materia de Patentes (PCT)] respecto A sohcxfudas de’ naaonales 0 de residentes en

Paﬂ&!’né .J:}; \‘-\ W o ' e .-.:"“v_ . /\ ; g
- f gy o -\," / &y .
Las sohcxtud§=s" mtsmacwnaies dabcrén presentarsc en %&nmné en idioma espafiol

Tratado de COOpCX‘ﬁ}‘rclén en Matena‘dq g’atentcs
e : |

Articulo 52-C, La sohcﬂud dc patente de mvenmén o de, n;odelo de utilidad debera
presentarse en Panamé en fase nacromﬂ conformc al Tratado de Cooperacion en Materia
de Patentes, antes del venc1m1¢nto dek plazo de. trelnta meses contado desde la fecha de
prioridad.  S5i la solicitud internacional no reivindica ningona prioridad, se podrd
presentar ante la DIGERPI hasta antes del vencimiento del plazo de treinta meses

contado desde la fecha de presentacidn internacional.

Articulo 52-D. Para iniciar la tramitacion de una solicitud internactonal, en fase nacional,

sin perjuicio de los demés requisitos quc- exija esta Ley, ¢l solicitante deberd;

a) Presentar una traduccién al idioma espafiol de ia solicitud internacional, en caso
de que esta no s hubiera presentade en este idioma, y de todas las modificaciones
ocurridas durante ia fase internacional, junto al formuiario habilitado para tal

efecto, vy
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b) Pagar la tasa establecida en esta Ley para la presentacion de la solicitud y las
demds tasas que fije la DIGERP], de acuerdo con lo establecido por el Tratado de

Cooperacién en Materia de Patentes.

Articulo 52-E. La solicitud de patente de invencioén o de modelos de utilidad que se
presenten en Panamdé, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacitén en Materia
de Patentes, se regirdn en cuanto a sus aspectos sustantivos, por las disposiciones de la

presente Ley v su reglamento.

Articele 52-F. Ei plazo de condesién para las patentes de invencién y para los modelos
de utilidad presentados en Panamé, en fase nacional, conforme al Tratado de Cooperacién
en Materia de Patentes, se contard desde la fecha de la presentacién de la solicitud
internacional correspondiente,

Articule 52-G. la DI%EMI\M;M las sohmtudes internacionales  segin  las
disposiciones del Tra ado\ de Cooperacwn en Matena de Patentes, su Reglamento y las

Instrucciones Admxmstratxvas de'csc Regiamento, y lasudzsposmmnes de esta Ley. En

caso de conﬂicto”’prevaiecerén lSpOSlC]O “*de] Tratadve Cooperamén en Materia

L

de }’atentcs, su chlamcnio y TasTnstmiction dnirmsn‘atwﬁs dc esc Reglamento.

“\-.

-J

J AN "
N,

Articuln 55. Los derechos d.:manantes de una sohcatud dé patente o modelo de utilidad o
modelo y dibujo mdustna.l 5de-su. reglstro, - concesion de patente, podrian cederse o
transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece ja
legislacién comin. Para que la cesién o transferencia de derechos pueda producir efectos
frente a terceros deberd inscribirse en la DIGERPI.

Para los efectos de la presente Ley, las patentes, los modelos de utilidad o
modelos y dibujos industriales tendrdn la consideracién de biencs muebles, y los
derechos conferidos por las mismas podrén darse en garantia, usufructo o ser gravados
bajo cualquier forma que establezca la legislacién comin, asi como ser objeto de
secuestro, embargos u otras medidas judiciales que resultzﬁ del procedimiento de
ejecucion. Dichos actos juridicos solo podrén oponerse ﬁentq a ferceros una vez inscritos,

La DIGERPI debera realizar la anotacién correépondicnte de estos actos.
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Articulo 24. El articulo 56 de la Ley 35 de 1996 queda asi;

Articulo 56. La explotacién de una patente o registro podrd concederse mediante

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

DIGERPI para que pueda producir efecto sobre terceros.

Articulo 25. Se adicionan al Capitulo VI del Titulo II de la Ley 35 de 1996 los articulos 58-A,
58-B, 38-C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-I y 58-J, asi:

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

funcion de sus circunstancias propias, y sujeta a las disposiciones de este articulo, en los

siguientes casos:

I

Cuando el titular de Ia patente haya incurrido en conductas o pricticas declaradas
contrarias a la libre competencia, en relacién directa con la utilizacién o
explotacién de la patente de que se trate, segun decision firme o ejecutoriada de

los tribunales competcntes ‘Tuego de. récibir la solicitud de un tercero,

\ Y f‘"-\.”’
Cuando por razones dA\ e\uso pubhco /ILO:GDmSI‘CIal o de emergencia pacional u

otras de extremﬁ‘)’mi'gencza, mcluyendc salud pubhca y seguridad nacional,

declaradas po?la autondad competente,.

se justlﬁquc dl otorganucmo de dichas

.--"”‘

omercloa 'l Indubinas establecer los
b jD esta causai'fy) notlﬁcar al titular de la

2L R Rty ‘;’_f//f;‘, et
patefite €n chanio sea\rag:on@blcmen sible. P

e | ‘ijf-_ij_ _ ’| e
Luando-lawhcenma no.vo tari; eng a pon objeto Ea cxpiotacaon de una patente

e

mbunales competcntes luego «de\‘;801b1r la sohc:tud de Aun tergero. La concesién

de licencias" no voluntanas por patcnte’s dependientes ‘quedard somectida a las

siguientes normas: . e -

A La invencion rcwmdxcada & iz patente posterior debe comprender un
avance técnico de significacién econdmrica considerable respecte a la
invencion reivindicada en la primera patente.

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

c. El titular de la patente anterior tendra derecho & obtener una licencia no
voluntaria en condiciones razonables para explotar Ja invencién

reivindicads en la patente posterior,

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

tribunales de otorgar una licencia involuntaria, con base en los numerales § o 3 del

articulo anterior, tendrd derecho a recurrir la validez legal de esta decisin frente a wna




No 27136

Gaceta Oficial Digital, viernes 05 de octubre de 2012

instancia judicial superior. Nada impedird que la Repiblica de Panama tome medidas
para proteger la salud piblica con base en el numeral 2. Sin embargo, un titular afectado
por el otorgamiento de estas licencias tendré derecho a solicitar la revisién judicial de

dicha autorizacidn o solicitar la revisién independiente, por una auforidad supetior.

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

condiciones comerciales razonables dentro de un plazo de tiempo razonable.

Articule 58-D. Una solicitud para el otorgamiento 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 sujctaré al procedimiento establecido en esta Ley.

[

Articulo 58-E, Cualqmcr decmén ]udl‘(}lgi’ o“‘ﬁeczszén profenda por el minisiro de

Comercio e Indusmaskpara otorgar una sohcntud de i:cenc:a ne voluntaria deberd
el timlarf‘dc ia patente basada en la

\,
contemplar una mgneraclén adecuada para

c;.rcunstancxa e
ESyars

autonzacxén Cuaiqmcr dcc1sxén clati\f ]

o

! 'uneraczén que,‘se otorgue con base en

’cfla Judmai supcnor

1 b :
.' ; ;/’J

n ‘\l " ‘ f L»:““ .
Arteulo 58~F Una hcencza ne volm}ﬁna podra ser deJada sin efecto, total o

este parrafp podrﬁ ser recunrda@ "tc. a
1

parcialmente, su; \/a Ia adec adipr tec] A filos mtereses leg{t:mos del licenciatario,
- /"_d‘-é—w\ ,’
g/érxi a\ell ub1eran dssaparec:do ¥ no es probable que

si las mrcunstancms que dleron
vuelvan a surgir. Bl tnbunal que conocxé en’ prnnera mstanc:a la demanda de concesion
de licencia obligatoria seré el competcnte para conocer csta demanda cuya pretensién sea
revocar o modificar la Hcencia obh gatona -

De igual manera, el tribunal que conocié en primera instancia la demanda de
concesion de licencia obligatoria, a solicitud de una parte intercsada, podr modificar una

licencia no voluntaria cuande nuevos hechos o circunstancias lo justifiquen.

Articulo §8-G. No podra cederse el uso de la licencia no voluntaria salvo con aquella
parte de la empresa o de su activo intangible que disfrute de ellos.

Articule 58-H. Los derechos que se generen del ctorgamiento de una licencia no

voluntaria, serdn de cardcter no exclusivo.

Articulo 58-I El uso de la licencia no voluntaria se autorizard principalmente para

13
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abastecer el mercado interno de la Repiblica de Panaméd y el alcance y duracién de esos

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

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

tras la sentencia ejecutoriada resultado de un procedimiento judicial y/o administrativo.

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

Capitulo VII
Nulidad y Caducidad

Articalo 27. Bl articulo 63 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 63. Por solicitud de cuaiqmer pcrsona mteresada, previs audiencia del titular,

tos tribunales de Jusncra competentes pazi_ conocer procesos de propiedad industrial
e LA
declararan la nuiadad de hga ‘patente deé mvenmén odeun reglstro de modelo de utilidad,

N
en cualquiera de los szgulentes asos:’ vt O@ o

1, Cuando quxcn haya qbtamdo la patent' 0.es el mventoi i su cesionario.

‘-5 . ~/‘

Articulo 28. El articulo 66 dela Ley 35.de 1995 quedaast; -
Articulo 66. Se ennendc por modelo mdusmai toda forma tridimensional que sirva de
tipo 0 patrén 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, lineas o colores que
se incorporen a un producto industrial con fines de omamentacién y que le den un

aspecto peculiar y propio.

Articulo 29. El articulo 70 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 70. Un modelo o dibujo industrial gozard de proteccidn si es nuevo y
susceptible de aplicacién industrial.
Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial que sea de creacion
independiente y difiera en grado significativo de dibujos o medelos industriales

conocidos o de combinaciones de caracteristicas conocidas de dibujos o modelos

industriales.
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Artfeulo 30. El articulo 72 de 1a Ley 35 de 1996 queda ast:

Articulo 72, No se protegerdn los modelos o dibujos industriales que:

1. Noscajustenela definicidn establecida en esta Ley;
2. Cuya utilizacion fuese contraria al orden piblico o & la moral;
3. Constituyan un uso no autorizado de una obra protegida por la legislacién de

derecho de autor;

4, Constituyan emblemas de Estados, signos oficiales de control vy emblemas de
organizaciones intergubernamentales de acuerdo con lo contemplado 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 asf:

Articule 73. Un modelo o dibujo’ mdustnai qua cumpia las condiciones establecidas en

Ak

los articulos antenorcs g,ozar?ae protcccxéh paruun plazo de tres afios, contado a partir de

la fecha de su pnmera‘ d1vu1gac1én en Panamé etecmada por la persona a quien

\v«.:‘ \./

corresponda el derechc & fa protecc16n ‘ i

"dusmai %; vmud de este articulo, es

Rt
) iic‘uﬁm e
LI

i J 55‘:3 tal efecto sumamstraré IaTIGERPL Enelia

se identificard al sohc:tame y &l creador del"modelo o d;bujo, y se indicard el tipo o

través de abogado en un formﬁi

género de productos 2 los, cuales e aphcaré, Y la, clase o clases a las que pertenecen

dichos productos, de acuerdo con I clas:ﬁcaclén internacional que se adapte,

‘No se admitira la solicitud si, al momento de presentarse, no contiene, al menos,
los siguientes ¢lementos:

1, La identificacién del solicitante y su domicilio. Y para los solicitanies con
domicilio en el extranjero, la designacién de un domicilio en la Repiblica de
Panam# para efectos de las notificaciones adminisirativas y judiciales;

2 Una representacion gréfica det modelo o dibujo industrial, y

3. El comprobante de pago de ia tasa y del derecho establecido.
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Articulo 33, Se adiciona el articulo 75-A al Capitulo IF del Titnlo I de la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 75-A. Los modelos o dibujos industriales se registran en relacion y segiin el
Sistema de Clasificacién Intermacional para los Dibujos y Modelos Industriales
establecido en virtud del Arreglo de Locarno de fecha 8 de octubre de 1968.

Articulo 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 vy, de ser asi, ordenard la publicacion de la solicitud en el
BORPL

Articulo 35, El articulo 77 de la Ley 35 de 1996 queda asi;
Articulo 77. Durante ¢l érmino 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 reglsl:zo ctel dlbll}{) o modelo industrial. De no
mediar demanda de op051 Jén, s¢ ordenara ej regxstro medlante resolucion motivada y se

£t
emitird ¢l ccruﬁcadu\ correspondxente que custod:ara la DIGERPI en su sistema

La DIGERP] podré,'\:;
i ﬁﬁl iy © i
resolucion que- ordena el Ieglstro

r'\\

Articulo 81. A petzclén de cuaiquiera parsona mtcrcsada, al Juu compeiente declararé la
nulidad de! registro 51 Se. demuestra que se reahzb e contravencion de alguna de las
disposiciones de la presente Lcy ' )

La accién para demandar la nulidad prescribird a los cinco aftos de la fecha de la
resolucién que concedid el registro, salvo que este se hubiese obtenido de mala fe, caso

en el cual podra promoverse en cuziquier momento durante la vigencia del registro.

Articulo 37. El articulo 90 de la Ley 35 de 1996 queda asi;
Articulo 90. Pueden constituir marcas, enfre otros, los signientes clementos:
1. Lag palabras o combinacion de palabras, incluidas las que sirven para identificar
PETSONAS;
2 Las imagenes, ﬁgi_n‘as, simbolos y gréficos;
3. Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos

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

Colores en sus distintas combinaciones;

1.09 sonidos;

Los olores o sabores;

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

Podrdn registrarse como marcas las indicaciones geograficas que consistan en
aigfm signo ¢ combinacién de signos que permita identificar a un producto o
servicio como originaric del territorio de un pafs o de una region o localidad de
ese femritorio, cuando deferminada calidad, reputacion u ofra caracteristica del
producto ¢ servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico, sin

perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geograficas contenidas

5 ™ D&
r’p? o Ml s
- (L eid :
Articulo 38. El articulo 91 de 1a I:ey 15de 1996 queda asi:

Las rcproducclones o 1m1tagzon
emblemas, ] s:glas denommacmnerém
A “--‘,

FY zf/‘

§ ‘* S R
ca:actensticas, 'uso 0‘._\ap}-1gf‘t§16:ﬁ,f;@

1

: caizdad ca.)nndad, destino, valor, del
lugar de fabncambn 0 de ungcxl, J"‘dc ia época de producczén, del producto o de la
prestacion del semc:o 3 que.se trate; asi como las expresmnes que constituyan
la denommamén usual 0 gcnérlca del produsto o servicio. Se exceptian las
marcas descriptivas o genéncas que hayan llegado a ser distintivas ¢ singulares
por el uso, ¥ las marcas colectivas o de certificacidn en lo que se refiere af lugar
de fabricacién o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente
se establezean;

Las figuras o formas tridimensionales o marcas denominativas gue puedan
engafiar al piblico o inducirio a emror, el}tendiéndose por tales las que constituyan
falsas indicaciones sobre ia naturaleza, componentes ¢ cualidedes de los
productos o servicios gue pretendan amparer;

Las que puedan inducir a error o confusidn en el piblico consumidor, respecto de
la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Panamé una
indicacién peografica o indicacidn de procedencia ¢ denominaciones de origen;

Las que sean contrarias a la moral, ai orden publico o a las buenas costumbres;
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Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita
¢l registro, sin su consentimiento ¢, si han fallecido, de los herederos. Se
exceptian los casos de ret.rato§ ¢ nombres de personajes histéricos;

Los disefios de monedas, biiiete;, 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 otros elementos,
que hagan suponer la obtencidn de reconocimientos con respecto a los productos
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 ortografico, grafico,
fonético, visual ot‘cionceptua!, & otra marca usada, conocida, registrada o en
tramite de registro: per otra persona, para distinguir productos o servicios iguales,
de la misma clase 0, 51m11ares a los. que 8¢ desea amparar con la nueva marca,

(“-.

siempre que esa Semejanza 0 1dentldafd de {ina y otra sea susceptible de provocar
(i
enla mente’ del\pubhco crrores conﬁismnes equxvocacnones 0 engafios, respecto

a4 es0s pmductos 0 semcms, ,6‘ a’ su procedenma Wi Saivo se soliciten con la

e d

si, umcamc;nte sobre la b

i
ciamﬁqueg en»drstmtas Iage

_ -dc Clasxi}caclon dc Niza.
En el caso de bmnes o semcws concxos, la pcrsdha que se sienta afectada
podrd oponerse al reglstto, £on basc enlo md:cado cn ‘este numeral;
Las que sean 1guales 0 seme;antes a una marca famcsa o renombrada en Panama,
rcgzstrada 0 1o, para ser aphcadas a cuatqmer producto o servicio; o las notorias
en Panamd, para ser aplicadas z productos o servicios determinados de acuexdo
con €l grupo de consumidores al que van dirigidos, asi como las que puedan
cansar dilucién de una marca famosa ¢ notoria;
Las denominaciones geograficas propias ¢ comunes, y los mapas, asi como los
nombres y adjetivos, entre estos, fos gentilicios, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a esta;
sin embargo, seran susceptibles de registrarse como marca Jos nombres
geograficos nacionales o extranjeros, siempre que su empleo no induzea a error en
cuanto al verdadero lugar de origen y sean suficientemente arbitrarios respecto a
los productos o servicios a los cuales se apliquen. Se exceptéan de la aplicacion

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

Las que constituyan la reproduccion, total o parcial, la imitacién, la traduccién o
la transcripeion, que puedan inducir al pblico a error, confusién o engafio, de un
nombre comercial conocido, perteneciente a un tercero y usado con anterioridad a
la fecha de la solicitud de registro de la marca;

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

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dinémica, aun cuando sean visibles:

Las obras, los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes
ficticios o srmbéllcos, salvo con elwco\nsenunncnto de su autor o derechohabiente
o editor cuando, conforme a ley de 1:;j rnatena é- mantenga vigentes sus derechos,
asi como los <pQrsonajes humanos de caractenzaclén si no se cuenta con su

o
conformxdad ./ /

consntuzdo”s 0 acompaﬁados' "de elgns tas tales como 51gnos, disefios o

I\r "

i i b :

Las palabras letras, caractems 0 51gne£ que utahcen_las colcctmd&des indigenas,
\ }4‘.; CLd - K

rel:giosasdo»k)asoclacmnes sm, fiiles lucro para dxstmgm; la forma de procesar

B —
‘—'!' \

e

produétos pmductos ya:t ado ‘0 MCios, a$f como" los que constituyen la

expremén de: su culto [ coshlmbre‘ ~1d105/mcrasxa o prﬁétlca religiosa, salvo gue fa
solicitud sea. formulada para. su. beneﬁcm por una de las colectividades o
asociaciones contcmpladas en este numeral;

Las que tengan, como base- del diseno referencias & monumentos y sitios
histdricos nacionales, reconocidos como tales por ley, salvo que cuente con
autorizacién para su uso no exclusivo de la entidad gubernamental
correspondiente;

Las denominaciones téenicas o cientificas, el nombre de las variedades vegetales,
las denominaciones comunes intemacionales recomendadas por la Organizacién
Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accién terapéutica cuando se

apliguen a productos o servicios relacionados con el objeto de las mismas.
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Articulo 39. Il articulo 93 de 1a Ley 35 de 1996 "queda asi:
Articulo 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 podrén incluirse nuevos productos o servicios para su
proteceion, pero si podrin limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite.
En ¢l caso de nuevos productos o servicios, deberd presentarse una nueva solicitud de

registro,

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

La separacidn de la solicitud de la marca podrd efectuarse durante el
procedimiento de registro o de- oposicion” aLIcgwtrg de la marca, y solo serd aceptada st
con dicha scparacnén ,Eos defectos que ccgntf:n{g;fa;gf l; sohcltud o la causal de oposicibn
queden cucunscnms <a~ la sohclmd macial de Ta 7-::uai surgen las demés solicitudes. La

solicitud separadaxseré mdependxente pero conservara’fa‘fecha de presenfacion de la

\,..\

mipets es}autonza: rseparac1on en los casos de
oy
ey ,-:?’[' )

f/ o ,,,J

te tm separado\ seré independiente, pero

pe [ ;
conceménﬂﬁ‘de vencmuento del registro original.  Sus

L

renovaciones se hardn separadamente LT

L

o

La separacion quedaré sujeta’ a 10 que se establezca reglamenta.namente y dard

conservard la fecha de

lugar al pago de las tasas correspondzentcs

Artienio 41, El articulo 94 de }a Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 94. Las marcas se registran en relacién y segin el sistema vigente de
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas
(Clasificacién de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomatica 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 Ia Ley 35 de 1996 queda asi.
Articulo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros

realicen, sin su autorizacion, cualguiera de los actos siguientes:
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Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros
medios similares de identificacion, empaguetado o acondicionamiento, que
ostenten la marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales
medios estan destinados a usarse con relacién a los productos o servicios para los
cuales est4 registrada la marca, o productos o servicios conexos, asi como vender
u ofrecer en venta esos medios;

Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar Ia marca o un signo distintivo
idéntico o que se le asemeje, al punto de inducir al piblico a error sobre productos
para los cuales est4 regisirada la marca, sobre los envases, envolturas, empagues o
acondicionamiento 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 e¢mplean para proporcionar tales servicios al
publico;

Usar un signo dlstmtwo idéntico o/ similar a la marca registrada, para identificar

- I f"‘]\\ f‘“{::,
los mismos prod?ctos servnclos para los;cuales esté. registrada la marca, o para

productos reiacmnados con estos

1dént1cos {) ,} s
Ernpiear en el cofﬁercm un~51gnd dxstmtwo 1dent1co 0 sumlar a una marca famosa
o notoria o una marca reglstrada yoen condmlones gue puedan ocasionar un
perjuicio al propmtano de la marca, en partz.cuiaz cuando tal uso pudiera diluir o
destruir la fuerza dlstmtwa o ei valor comercial de la marca;

Usar, con respecto a una determinada marca, términos de comparaciée con otra
marca cuyos productos ¢ servicios sean similares o idénticos, con el solo
propésito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de una
marca, causando con ello un perjuicio a su propietario;

Adoptar o usar la marca como nombre de dominio, direccién de correo
electronico, nombre o designacién en medios electronicos u otros similares
empleados en los medios de comunicacion electronica, cuando fuere evidente que
son destinados a usarse con relacion a los productos o servicios para Jos cuales

esté registrada la marca, o productos o servicios conexos.
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Articulo 43. El articulo 101 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 101, Se entiende por uso de una marca la colocacién en el mercado nacional de
los productos identificados con la marca, ya sea que estos hayan sido producidos,
fabricados, elaborados o confeccionados en la Republica de Panamd o en el extranjero.
Se entiende por uso de una marca de servicio Ia prestacién de los servicios amparados por
dicha marca en el comercio nacional,

También constituird uso de la marca su empleo en relacién con productos
destinados a la exportacién a partir del territorio nacional o en relacién con servicios
brindados en el extranjero desde e} territorio nacional.

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

Una marca registrada deberé usarse en el comercio del territorio nacional tal como
aparece en el registro; sin cmba;:go el uso d¢'la-marca en una forma que difiera de como

f “i "N-\

I
aparece rcg;strada soio l;cspecto dc detalles o ele:mentos que no son esenciales y que no

ekregistro,
-'N ‘}r/?‘ \\\JL -.t |
7 tal; ecto sumuustraré’la DIGERPI que incluird

1

corresponde

2. Nombre y dorrumho dal apoderado iegai ¥, cuando corrcsponda, la referencia de
inscripeion en el Reglstro ‘46 Podere”

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

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

5. Los productos o servicios para los cuales se desea registrar la marca, conforme al
Arreglo de Niza, con indicacion del nimero de 1a o las clases;

6. 1a reivindicacién de un derecho de prioridad cuando proceda conforme a

convenios infernacionales ratificados por la Reptiblica de Panama.

2
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Articulo 45. El articulo 103 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Artieulo 103. La solicitud de que trata el articulo anterior s¢ acompafiard de los

siguientes documentos:

1.
2.

Poder a abogado cuando corresponda;

En el caso de gestién oficiosa, el certificado de garantia a que se refiere el
presente articulo;

Una réproduccién de la 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 deberé adherirse y/o digitalizarse en el formulario de
solicitud;

Una traduccién de la marca o de ciertas partes de la marca cuando proceda;

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

Cuando se hubiese reivindicado un derecho de prioridad, los documentos
sustentatorios mdlcados én el Regiamcnto conforme a los convenios

2.
internacionales ranﬁcadcs por Panama, Y

P

Deciaraczén de so»io mtcncmn dc uso de la marca

Dec}araczéu {ewmdmando el color o colores com’6 carasctensucas distintivas de la

DIGERPI La ﬁanza conszgnad : rd cievuelta al presentarsc los documentos para
lo cual se concede el término de. dos meses, prorrogable de manera automatica por
un mes adicional - a peucmn del ‘solicitante antés del vencimiento del término de
los dos meses que imctaimente 58 concedcn En caso conirario, ia fianza
ingresard al Tesoro Nacional, y la solicitud se tendrd como no presentada y se
ordenar4 el archivo del expediente.

Para el caso de solicitudes que incluyan poderes inscritos en la DIGERP] segin se
establece en esta Ley, no se requerird que se acompafic el documento seitalado en
el numeral 1 de este articulo, solo se hard referencia del mismo enla solicitud,
No se requerird certificacién por notario, autenticacion, legalizacién de la

documentacién a que se refiere este articulo.

Articulo 46. E! articulo 104 de 1a Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 104. Al recibir una solicitud de registro de marca, la DIGERPL expediré un

recibo acreditativo de su depGsito en el que constard el dia y la hora de presentacion,
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mimero de solicitud, la identificacién de la marca y la relacién de los documentos que
acompafian la solicitud.

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

L.a DIGERPI podré exigir al solicitante que aporte pruebas durante el examen de
la solicitud, cuando la DIGERPI pueda dudar razonablemente de la veracidad de
cualquier indicacién o elemento contenido en la solicitud o en Ja documentacion que le
acompafia. En el evento de que exista falsedad en el documento, la DIGERP] a través de
1a Direccion de Asesorfa Legal del Ministerio de Comercio ¢ Industrias, lo remitird al
Ministeric Piiblico para efecto de que se promueva la aceién penal a que haya Jugar.

Si la solicitud no cumpliera con los requisitos de los articulos mencionados, se
notificard al interesado, a fin de que subsane el error o la omisién dentro de un plazo de
tres meses, contado a partlr de la notificacién del aviso de que trata el articulo 162 de la

presente Ley, con aperclbumento de’que, venc:do d:che término sin haberse subsanado el

1‘\ = i “m
error o la omisidn, la sojxcltud‘se conmderara’ abandonada, y se ordenara el archivo del
{ f’\..i',.i’“'_‘. : h.."““« g

expedlente S \\\}j 2

25 ”"‘- "

Articulo 47, El articulo 107 de la Ley 35de 1996‘- queda asi
Articulo 107, Durante ¢l términio-de dos Teses, conta,do & partir del dia sigulente de la
publicacién a que se reﬁere el a:ticulo antenor cualqmer persona podré presentat
demanda de oposicién al rcglstro de 1 iarca sohcltada De no mediar demanda de
oposicién, se ordenard el registra mediante resolucién motivada, y se emitira el
certificado correspnndienté, que custodiara la DIGERP en su sisterna automatizado,

ILa DIGERPI publicara en el BORPI Jas listas de las marcas otorgadas, con
inclusién de la informacién que corresponda.

La DIGERPI podrd, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
resolucién que ordena ef registro de la marca y del certificado comespondiente, previo el

pago de la tasa correspondiente.

Articulo 48. El articulo 108 de la Ley 35 de 1996 queda asf:
Articulo 108, Ei certificado de registro indicard lo siguicnte:

1. Nombre o razén social, domicilio y demés generales del propietario de la marca;
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Niimero y fecha de la resolucion por la cual se ordena el registro;
Fecha y vencimiento del registro;
Datos de inscripeidn del registro en el sistema automauzado de la DIGERPY;

Nombre o reproduccxén de la marca;

Al

Numero de la clase o clases y especificacién de los productos o servicios que
ampara la marca, segiin sea el caso, y
7. Fecha de expedicién del certificado de registro.

Articulo 49. El articulo 110 de la Ley 35 de 1956 queda ast:
Articulo 119, La renovacién del registro de ua marca debe solicitarse dentro del término
comprendido entre ¢l afio inmediatamentc precedente y los seis meses subsiguientes a la
fecha de vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese
solicitado la renovacidn, el registro caducard de pleno derecho.
Cuando existan embargos, secue?tri:); Yy dc_qxés medidas judiciales, garantias y
opeién de compra msc Xtas Gobre una marca,pel admimstmdor judicial, albacea o el

benefictado por iaxme\dxda Judlcml o de la garantia o del gmvamen de que se trale podré

; \,

registro de ia mamaz

=Y
acidn serzi la fecha de vencirmiento

\ _,,- E
t

A
f I
b

: durante _eiqﬂaz:o de los seis meses

SECUESros u otras medldas Judimaics s garém 'as sobre 1a marca a que se refieren los
pérrafos anteriores. Durante dicher plazo el rcglstm mantendra su vigencia plena. En la
solicitud de renovacwn, no. se podran mtroducar cambms ¢n la marca ni aumentar la lista
de productos o servicios para: los cuales e rcgmtré sin embargo, el titular podré limitar
Gicha lista. Para introducir cambios o agregar productos ¢ servicios, deberd presentarse

una nueva solicitud.

Articulo 50. El articulo 112 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenard la repovacién mediante
resolucién motivada y se haran los asientos que correspondan ezi el sistema de registro
automatizado de 12 DIGERPL
La DIGERPI publicard en el BORPL las listas de las marcas repovadas, con

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

correspondientes.

Articnlo 81, El articulo 123 de la Ley 35 de 1996 queda asl:
Articulo 123. La solicitud de que trata el articulo anterior se acompafiarid de los

siguientes documentos: _
1. Poder a abopado oel certificado de garani;:ia a que hace referencia el articulo 103,
2. Uno de jos siguientes documentos, a eleccién del solicitante:

Una copia autenticada del contrato de licencia de uso.

b. Un extracto del contrato de licencia de uso en el que se indiquen ias partes
y los derechos objeto de la licencia, certificado por notarie.

c. Una declaracién de Hcencia firmada por el titular y el licenciatario

autenticads ante notario. ...

Para el caso de S0 Jmmdes que mciuyanagoderes inscritos en la DIGERPI, no se
{ /n; 's -

requerira que se acompaﬁe,el documento seﬁaiado en ¢l numeral 1 de este articulo, solo

se hard rcfcrcnc:a del. nnsmo en'la SOllCltud

r’reg;strada en la DIGERPI previo ¢l pago

el

_:"do 1a marca esté en

La mscnpcxén de la 11cen vl DIGERPI solo tiene cardeter declarativo,

Para mayor segundad jurzdlca delos. tmdares y fioes consmutwa de derechos.
La omisién del rcgls;ro dels hcencm de uso nor per_;udwa el goce ni el ejercicio de

los derechos consagrados en ei contmto de hcencm de uso.

Articulo 53. El articulo 127 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 127. La cancelacién o modificacién de la inscripcién de una licencia de uso

procedera en los siguientes casos:

1. Cuando lo soliciten, conjuntamente, ef titular de la marca y ¢! licenciatario;

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

KN Por nulidad, caducidad o cancelacidn, total o parcial, del registro de la marca, o
por limitacion en la cobertura de los respectivos productos ¢ servicios, y

4, Por orden judicial.
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Articulo 54, El articulo 129 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 129, Para los efectos de la presente Ley, las marcas tendran la consideracion 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 la legislacion comun, para todos o parte de los productos o servicios pare los

cuales estén registradas o solicitadas. Dichos actos juridicos solo podran oponerse frente

a terceros una ver inscritos en la DIGERPL

Articulo 55, La denominacion del Capitulo VI del Titulo V de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Capitulo V1
Indicaciones Geogréficas, Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen

Articulg 536, B articulo 131 dela Ley 35de 1996 queda asn

Articulo 131. La presentc Le}' reconoca 'yf

protcge las indicaciones geogrificas, las

indicaciones de procedendtaLy las denammaclénes de ongen de conformidad con las

siguientes dlsposmoncs:..
1.

\. _— \ '

o
\/ E

"reglén Oflocalldad de ese territorio,

id: A u otra calrag‘tenstzca del producic sea

lmputable.fqndamentalmemeasu ori en'gebgraﬁco :{’: :
i:i"c;sclt: " s;gno o cdmbmam ;

de coﬁsﬁli;m: ﬁﬁa\mdz}:amén\ cglgg'a.ﬁca.h___

Se cons:ldera mdicamon deio@?denma, la ekprcs&én o el signo utilizado para

s II’__(‘--.h

indicar quc un producto o'servicio prowenc de un pms o de un grupo de paises, de
una region o de tin Iugar dctemunado .

Se considera denominacién’ de erxgcn Ta dcnormnacxon geografica de un pals, de
una regién o de una localidad, que sirve para designar un producto criginario de
ellos y cuya calidad o cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al
medio geografico, incluidos los factores naturales y los factores humanos;
también se considerard como denominacion de origen la constituida por la
denominacién de un producto que, sin ser un nombre geografico, denota una
procedencia geografica cuando se aplica a ese producto cuya calidad, reputacion u

‘otra caracteristica ¢s atribuible esencialmente a su origen geografico.
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Articulo 57, El articulo 132 de la".'Lcy 35 de 1996 queda asi:
Articulo 132. Bl registro y reconocimiento de una indicacién geografica, indicacion de
procedencia o denominacién de origen se realizard en la DIGERPYI, la cual mantendré un
registro especial de las mismas,

Cuslquier persona natural o jurfdica podré solicitar este reconocimiento siempre
que represente a un grupo de productores, fabricantes o artesanos, cualquiera sea su
forma juridica, cuyos predios o establecimientos de extraccidn, produccion,
transformacidn o elaboracién se encuentren dentro de la zona de delimitacion establecida
por la indicacidn geogréfica, indicacién de procedencia o denominacién de origen
solicitada y cumplan los demds requisitos de la presente Ley.

Las autoridades publicas competentes también podran solicitar el registro de una

indicacién geografica, indicaci6n de procedencia o dernominacién de origen.

Arxticulo 58. Ef artfculo 133 de la Ley 35de 1996; queda ast:
{“\ i !'w _‘r""-.-;

Articulo 133. Ne podré reglstrase como 1ndtcaci6n geogréﬁca, indicacion de procedencia

y denominacion de’ oqgen“ P /\
1. {a que, nowsca,gcorde con la defimmém de mdmacmn g_eograﬁca, indicacion de

2.

4.
comi, a\ gencnca una‘dbno;gn;;tacl_ it ando sea caqsﬁieréda como tal, tanto por
los conocedores de este tlpo dérprbducfo como por el pubhco en general;

5, La que sea confusamente snmiar o 1dém1ca auna marca preexxstente ¢ en tramite

de registro suhcztada de buena fer

Podrd registrarse una mdlcacmn get:)g;r::xﬁca1 indicacion de procedencia ©
denominacion de origen acompaiiada del nombre genérico del producto respectivo o una
expresién relacionada con ese producto, pero la proteccién no se extenderd al nombre

genérico o expresion empleados.

Articulo 59. El articulo 134 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 134, Las indicaciones geograficas, indicaciones de procedencin y
denominaciones de origen extranjeras podrdn registrarse en Panamé, conforme a la
presente Ley.
No podran protegerse, ¢ perderan la proteccion si la tuvieran, cuando dejen de

estar protegidas o hayan caido en desuso en su pais de origen.
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En partticular, no estardn sujetas a la proteccién establecida en esta Ley las
indicaciones geograficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen
extranjeras que identifiquen vinos y bebidas espirituosas en relacién con bienes y
servicios, que hayan sido utilizados de forma continua por nacionales o residentes en el
territorio nacional para identificar, en Panam4, esos mismos bienes o servicios u otros
afines, durante los dltimos diez afios minimos antes de la fecha de 15 de abril de 1994, 0

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

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

Articulo 136, Para obtener la proteccidn de una indicacidn geografica, indicacién 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 constitucion y datos de inscripcién de la persone juridica del

solicitante cuando proccda y'del’ rsprescntante legal;
i é‘_- [

2. La md;cacaén geogréﬁcaxg indicacidn.de, le; proccdcnma o denominacidén de origen;

.-u’

3 El 4rea gco mafde produccwn, cxtraccxén transfonnacnon o elaboracion del

- .“.‘ o

preducto que se distmgmra con la uichcacxén o denommaclén, delimitandola a los

4,
5.
exciuswa'/mcnteasu 0 gc ge graﬁc/ ;th:\ _,.:"'
6. Un- proyecto dc reglamen ..I,especzﬁco dc “uso y controI de la indicacién

gcograﬁca, de proccdencla o denommacién de ongen
7. Comprobante de pa-gq_‘\de los dg:;qchos de tasasy ‘Sobretasas.

Tratindose de solicitudés™ de ~ indicacion geogréfica, de procedencia o
denominacion de origen extranjera, se deberd ademds acreditar mediante certificacion,

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

Articulo 61. El articulo 137 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 137, Recibida la solicitud, la DIGERP] realizard un examen 2 la misma a fin
de determinar que cumple con lo dispuesto en los articulos 133, 134 y 136 de esta Ley.
Cuando se comprucbe que la solicitud no cumple con alguno de dichos
requisitos, s¢- notiﬁcaré.;é,l selicitante ¢l rechazo mediante resolucién debidamente
motivada, 0 que subsane ¢l error o la omisién denwo de un plazo de tres meses, contado

a partir del aviso de que trata el articulo 162 de la presente Ley, con apercibimiento de
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que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o Ia omisién, la solicitud se

consideraré abandonada, en cuyo caso se ordenara el archivo del expediente,

Articulo 62. Se adicionan al Capitulo VI del Titalo V de la Le}lf 35de 1596 los articulos 137-A,
137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-H, 1371, 137-] y 137-K, ast:
Articulo 137-A. Verificado el examen de forma previsto en el articulo anterior, la
DIGERPI procederé a determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de
fondo establecidas en la presente Ley. Como parte del examen de fondo, la DIGERP!
podrd requerir y analizar los dictdmenes técnicos gue sean pertinentes al fonde de la
solicitud. Bstos dictimenes serdn solicitados a centros oficiales, de educacién superior,
cientifico, tecnolégicos o profesionales 0, ¢n su defecto, a experfos independientes en la
materia, seleccionados por la DIGERPI, a los que remitira copia completa del expediente.
El costo correspondicnte a la obtencidn de los dictimenes técnicos correrd por cuenta del
solicitante. e
En el evento de, que;la\ DIGERI{'IJcoaszderc que la salicitud adolece de una
deficiencia de fondo \loJotxﬁcafé ai solmltante en la forma indicada en el artfculo

/

anterior y le concederéfun plazo de tres mes' ‘para q'tie:_;fre@nie;sus argumentos téonicos

sobre las observacmnes conten Con‘chuda esta etapa, la DIGERPI
ordenard la pubi Jcacmn de BORPI o rechazar& la solicitud mediante
resolucién mmwada Y ordena:a / ﬁxw

o} E !;"a.-:j

: - .,...J B

5.' Ay

-a, / ,.’
cual coutendra L :

-, 5

I. Elnombre y el dOl’BlClllO del sohcxtante

2. El nimero de la sohcxmd

3. La indicacién geogréﬁca 0 md;cac:én de proccciencsa ola denommamén de origen
cuyo registro se solicita;
4, Los preductos que identifica;

S, Una resefia de las cualidades, las caracteristicas y/o la reputacion del producto

amparado.

Articulo 137-C. Durante un término de dos meses, contado a partir del dia siguiente ala
publicacién de la solicitud a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podrd
presentar demanda de oposicién al registro de la indicacion geogrifica, indicacién de
procedencia o denominacién de otigen solicitada. El procedimiento de oposicién se regira
por las normas establecidas en esta Ley para los procedimientos de oposicién a las

solicitudes de marcas.
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Articulo 137-D. La resolucién que conceda el registro de una indicacién geogréfica o

indicacién de procedencia o denominacion de origen sefialard:

L La indicacidn geografica o indicacidén de procedencia o denominacion de ongen
aprobada.
2. La zona geogrifica delimitada de producciom, extraccion, transformacion o

elaboracidn cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la
indicacion o denominacion.

3. Los productos a los cuales se aplicard la indicacion geografica o de procedencia o
denominacién de origen y las cualidades o caracteristicas esenciales que estos
deben tener. .'

4, Las cualidades o caracteristicas esenciales de los productos a los cuzles se les
aplicara la indicaci6n geografica, indicacién de procedencia o denominacién de
origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra
circunstancia, no sea posible prccxsar\tales caracteristicas.

f L e,
1.a resolucién que apmébg el regls{::o_ ebera mclmr 1a aprobacidn y el registro del
3

reg]amento de uso’ y coritro!i dela mchcaiéw geograﬁca 1nd1cac16n de procedencia o

candmmncs:: que;\le dieronr lug__
momerto, cuauéo«cambze algun dq log gm{tos refendos eq: ei ai’ticulo 136 de esta Ley.

.'".-ll

x.« -

pmcedlmlenm 2 lo que dzspcngan esta ey-ysi Reglamento .

'\.

Articulo 137-F, En el caso de mdicacmm:s geogrﬁﬁcas ) mdicacmnes de procedencia o
denominaciones de origen homommas iegitimas la DIGERPI podré conceder el registro
condicionado a que el etiquetade o la presentacién de los productos permitan
diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores
reciban un trato equitativo y principalmente las necesidades de eliminar los reales o
potenciales riesgos de confusién 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 tratados internacionales ratificados por Panama.

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

limite o impida su uso.
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Articulo 137-H. Todos los productores, fabricantes o ariesanos que desempefian su
actividad dentro de la zona geogréfica delimitada, inclusive aquellos que no estuvieran
entre los que solicitaron el reconocimicnto inicialmente, tendran derecho a usar la
indicacién geografica o indicacidn de procedencia o denominacitn de origen en relacitén
con los productos 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
producto la expresion “Indicacién Geogréfica” o “Indicacién de Procedencia” o

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

Articulo 137-L. La cancelacion del registro de una indicacion geografica o indicaciones
de procedencia o denominacién de origen se dard en cualquiera de los siguientes casos:

1. Renuncia expresa de su titular;

2. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la

cancelacién del reglstro, por habcrsc concedldo en violacidn a la presente Ley;
3. Sentencia e}ecutonada%de antond,ad compctcnte que declare gue la indicacién
i
geograﬁca ° xmdxcacmn de procedencxa 0 denommacmn de origen extranjera

regrstmda ya\ no estd protegtda _ haya ca:do enxeh:suso en su pais de origen, ¥

o

Articulo 137- K. una. mdlcaczon gcogréﬁca o mchcamon de procedencza ¢ denominacion

de origen no podra usarse, en el ccmercm en relacxon con un producte o un servicio
cuando tal indicacion o denormnacxén de orxgen fuese falsa o engafiosa con respecto al
origen del producte o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al piblico a confusitn
con respecto al origen, procedencia, caracteristicas o cualidades del producto o servicio.
A estos efectos, también constifiuyen uso dé unz indicacién o denominacién de origen el
que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentacién comercial relativa a la
venta, exposicién u oferta de productos o servicios. :

Tratindose de indicaciones geogréficas o indicaciones de procedencia ©
denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas, no s¢
podrén emplear las indicaciones o denominaciones de oTigen sin tener derecho a usarlas,
aun cuando se acompafien de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitacion” u otras

anlogas, ¢ 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 remumnciar al registro. La renuncia serd
notificada mediante declaracién escrita a la DIGERP], que la inscribira en el registro y
ordenara el archiva del expediente.

Cuando exista una Hcencia de use de la marce inscrita en la DIGERPI, solo se
registrard la renuncia al registro, previa presentacién de una declaracién en la que el
licenciatario accede a que se haga esa renuncia, a menos que este Gltimo haya renunciado
expresamente a ese derecho en el contrato de la licencia,

Tampoco podra admitirse la renuncia al registro de una marca sobre la que existan
secuestros, embargos, cualesquiera otra medida judicial, garantias y cualesquiera otros
gravimenes inscritos en la DIGERP], sin que conste el consentimiento del albacea, ¢l

administrador judicial o de] beneficiado con esa garantia, medida judicial o gravamen.

Articulo 64. El articalo 145 dela Ley 35de1996 queda asf:

Articule 145. Ei nomE_;Jre .Qnmerczal den;unah empzesa o establecimiento industrial,

Fs

(£
comercial o de semcw\y eI derecho asu uso exciuswe cstarén protegldos sin necesidad

T~ - v -y i
maswa Nj constante a nivel nacional del
-

9?@,}1 RS
1 R :J'f/' 7-_ Tk

om rf/comercxal pqcﬁa sohcltar a la DIGERPI la

5_ cl
A
Articule 146 Q@n esté usando\.' 3

publicacién del mismo en vel BORPI’«chha pubhcac:én pmdumré el efecto de establecer
la presuncion de la bucna feenla adopczon ¥ uso del nombrc comercial a nivel nacional.
También podré sahcxta: la puhhcamon en el. BORPI cualquier persona que desee
proteger un nombre comerc;.ai ‘arites de- usarlo Esta condicidn se hard copstar en €l
correspondiente registro que expida la DIGERPI. Ei peticionario tendrd el plazo de un
afio, desde la fecha de depésito de la solicitud, para presentar una declaracién de uso, de

la contrario el registro caducara de pleno derecho.

Articulo 66, El articulo 147 de la Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 147. No se publicaran los nombres comerciales que carezean de elementos que
hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros en su género, ni
aquellos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el articulo 91

de esta Ley.
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Articulo 67, El articulo 149 de 1a Ley 35 de 1996 queda ast:
Articulo 149. La solicitud de que ftrata el articulo anterior se acompafiard de los

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

medio de dibujo o gréfica 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 solicitudes que inchuyan poderes inscritos en la DIGERPI, no se
requerird que se acompafie el documento sefialado en el numeral 1 de este articulo, solo

se¢ hara referencia del mismo en la solicitud.

Articulo 68, El articulo 150 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 150, Recibida la solicitud” ¥ sansfcchos los requisitos legales, se efeciuard el

f
examen de fondo a fm de*detenmnar ¢51} ex1ste algun nombre comercial idéntico o

e

semejante en grado del"confusmn é{pi]cado al” mismo gu‘o -en trémite o pubhcadn con

.._ﬁ

fol
solicitud de _reg1§ltro se pubhc,‘
B (\t (S .

procesos 3ud1c1aies de Pmpxedad Industnal Serd aphcabie ei procedlmlenzo judicial que

. 5e establece en esta Ley

De no mediar dcmanda de’ oposzmén ‘s ordcnaré el registro mediante resolucion
motivada y se emitird e} certificado correspondiente, gue custodiard la DIGERPI en su
sistema automatizado.

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

La DIGERPI podrd, a solicitud de parte, expedir copia autenticada de la
reschucion que ordena cl registro del nombre comercial y del certificado correspondiente,

previo el pago de la tasa aplicable.

Articulo 69. El articnlo 151 de 1a Ley 35 de 1996 quada 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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pericdos iguales, siempre que asi se solicite dentro del término correspondiente y se

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

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

respectivo, de oficio o a peticitn de parte interesada. [a cancelacién ocurre por:

1. Renuncia expresa del titular;

2. Cancelacién o .cambio de nombre en el Aviso de Operacién contemplados en la
Ley 5 de 2007;

3. Vencimiento de] término, sin que se hubiere solicitado la renovacién en su

oportunidad v en la forma prevista en la presente Ley;
4, Cesacibn de Jos negocios en el establecimiento;
5. Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene

la cancelacién del reglslm

!;' TN S
Artienle 71. El articulo 162 de la‘Ley 35de 1996 queda asf: f{'” s

Articulo 162. Iﬁs\notlﬁcaczenes _de 1as decmmnes zmsos y resoluciones se hardn

/ -

mediante edlctos aﬁ_;ados cn ugar

—A K
& :

IIGERP], pq;“_ el) térmmoi d crnpor 'dias— biles; a cuyo ‘vcncmicnto s¢ entenderd
-t A O i
este procedmnento las notificaciones

- Je

‘-\..

hora en que este se ﬁgo y desﬁjo
A través de los szstemas automanzados de Ia DIGERPI esta podrd reemplazar este

procedimiento de uouﬁcacmnes de Ias dcclsmncs, avisos y resoluciones que emita,

Articulo 72, El articulo 163 de ia Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI eadmitirdn recwrso de
reconsideracion o de apelacion.

Verificada la notificacién dc una resolucién, ¢l apoderado del solicitants tendrd un
término de diez dias habiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideracion ante
la DIGERPL

En el caso del recurso de apelacion, el apoderado del solicitante tendrd un término
de diez dias habiles para interponer y sustentar ¢l recurso, ante la DIGERPY, que enviard

¢l expediente, sin mds trémites, al ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva.
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Resuelto el recurso de apelacion, se entenderd agotada la via gubernativa y el

solicitante podra recurrir 2 la via judicial e interponer el recurso judicial que corresponda

contra la resolucién emitida por el ministro de Comercio ¢ Industrias.

Articule 73, El articulo 164 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 164. Del uso indebido de una patente de invencidn, modelo de utilidad, modelo

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

indicacién geogréfica, indicacion de procedencia y denominacién de origen, son

responsables ¢! fabricante, el infroductor, el expendedor y todas las personas que, de una

u otra forma, hayan participado hasta su comercializacién. Por consiguiente, incurTirdn en

uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1.

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

respectiva;

{ _\ h
Los que ofrezcan /611 Vﬂl‘lﬁl 4] pongan‘en

;.,-'\, . \ws

uIac:én productos amparados por una
¢
patente de mventcwn o-por un regxstro o modelo de utilidad, a sabiendas de que

fucron fabncados o claborados sm consenumlentn _,rdsl titdlar de la patente o

sin ia hcenma respecit\iw‘za -l _
! iﬁ! ' e I

i/u W

explotsc:én'

N

Los que fabnqucn, unportcn vcndan, oﬁ'ezcan en Vf:nta o pongan ¢n circulacién

productos que reproduzoan-"' —'mcorporen nmdelus o dibujos industriales

protegidos o cuya apariencid ‘ofrezcd una impresion general igual a la del modelo

o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva;

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

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

Los que, de cualquier modo, hagan use de marcas, nombres comerciales, en que
de modo patente se manifieste la intencién de imitar, por cualquier concepto, una

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

Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusién a una marca
famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o
servicio; ¢ una marca idéntica o similar a grado de confusion a una marca notoria
para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo
con el grupo de coﬂsumidorcs al que va dirigido;

Los que mamuen o hagan marcar articules con designaciones o rétulos falsos,
respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, nlimere, peso o medida, o del pals de
procedencia o fabricacidn, o usen las denominaciones de marca registrada o las

iniciales equwalentcs, MRoR, cuando la marca no estuviere registrada;

i a““*\
Los que, a sablcr/xdas,,Vﬁndan u oéczcan eh vcnta artxcuios o servicios con falsas
} ¥ A . 3

i
lndlcacwnes a‘las que 5 reﬁere el numeral antcrlor

Los qne de\ aIgun quo use: "una-' arca amparando con ella términos de

a~su pxop:etano

i 'smo ttpo dc”loé pmtchdos por una

documentacmn comermal relatwa a-la’ vcnta exposmxon u oferta de productos o

servicios;

Los que, con fines con{é-r:t:ialés;}iagﬁd'ﬁsé. de envases o embalajes que lleven una
indicacién geografica ¢ indicacion de procedencia o depominacion de origen
registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente
borrada, salvo que ¢l embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes
y no relacionados con los que protege la indicacion geogréfice o de procedencia o
denominacidn 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 acompafie de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”,
“imitacion” u otros andlogas, e incluse cuando se indique el verdadero origen del

producto;
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Los que utilicen sin la autorizacién del titslar de la marca registrada o nombre
comercial, como un nombre de dominio, direccién de correo electrénico, nombre
o designacién en medios ¢lectronicos u otros similares empleados en los medios
de comunicacin electrénica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse
con relacion 2 los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o

el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

Articulo 74, El articulo 165 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 165. El juez aplicard, al que incurra en los actos que se describen en el articulo

anterior, una o varias de las siguientes sanciones en atencitn a la gravedad de la accidn

incurrida;

1.

Mults de diez mil balboas (B/10,600.00) a doscientos mi! balboas
(B/.200,000.00). Esta multa sc aplicard tanto a los infractores de las normas de
este Capitulo, como a sus complicesa encubndores

i ;“\ !""“«-

Cuando, s%trate)de cmpresa que oPene n la Zona Libre de Colén o zona

franca exi_sténtq"\" { anama, la muita aphcabic /geré equivalente al 25% del

] /un penode mimmo de tres meses.

En caso de remc;dencza“ las sahcxﬁnes éontcmpladas en los numerales 2y 3 del

el caso: de~su§pensxén, esta‘se\aphcar /po":

presente artwulo se apl;caran por un. penoda de un, aﬁo, ¥ la sancién contemplada
en el numeral 1 podra ser hasta cuatro veces, da multa maxima all{ establecida, sin
petjuicio de lo dlspuesto en E& Iey que regule la explotacién del comercio y la
industria.

Cuando se trate de productos falsos, el fribunal civil competente ordenara la
destruccién de las mercaderias que haya determinado son falsificadas, sin
compensacion algﬁna, a menos que el titular del derecho consienta en que se
disponga de ellas dc 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 comercio, cuando la remocién de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de la mercancia y esta ya no sea identificable con la
marca removida, La simple remocién de la marca adherida ilegalmente no seréd
suficiente para permitir que las mercancias ingresen en los canales comerciales,

El tribunal serd competente para ordenar Ja destrccidn de la maquinaria utilizada
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en la vulneracién del derecho marcario, pero deberd considerar entre otros

factores, la gravedad de la infraccidn, asi como el interés de terceras personas

?

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

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

procederd a la disposicién, donacién o destruccién de los artfculos y de la maquinaria

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

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

L

Cuando se proceda a la disposicién de lo aprehendido provisionalmente, el
funcionario de instruccién o el juez de la causa haréd un inventario detallado de lo
que s¢ dispone, y quien Jo recibe deberd comprometerse por escrito a cuidar, con
la diligencia de un buen padre de familia, Jo que se e entrega, y a devolverlo

inmediatamente al funcionario de’ mstruccwn o al juez de la causa, cuando asi lo

K PR
i -, H f = o

. i ; it i "‘-.._; b
reqmera e ;{\_ :m{ A el
K FanE R Sy . u.__‘ N,

Los bmnes y med;gs uflhzados en Ia oormsmn del dehto serdn donados para fines

beneﬁcos hbr/es de todo* gravamen por la msntuczén que coxrcsponda previa

cuando eiio proceda. \ \ | ;
Floi | ; : >3
; tCuando no sea posﬂ:le la fémocidn. dc los s;mbolos dkstmtwos, asi como la

AL
identlﬁcamén de! autor. |dc Iz obra y el tlmiar;dei derecho protegido no

‘u..if ,_,/ Zz -
~Js \ oo *. i

conce&a \3:5 )autonzamén Lo P?"Que sean’ donados estos articulos serén
destnudos _por la autondad competente sm derecho a compensac;én alguna, con
asistencia de: un rcpresentame del titular deI de.recho proteg}do Esto se resolverd
en el momento de la, cahﬁcamon del mento Eegal del sumario,

Ejecutoriado el auto encausatono ode apcxtura del juicio, el juez de 1a causa, por
solicitud del funcionario de instruccién decretara, sin més trémite, la destruccién
de lo aprehendide provisionalmente, y' procurard dejar intacta una muestra
significativa. Lo anterior serd dispuesto en resolucién motivada de inmediato
cumplimiento, la cual serd susceptible de recurso de apelacién, en caso de que se
niegue. Este recurso se concederd en el efecto diferido.

Cuando se dicte un auto de sobreseimiento, el juez de la causa debers
ordenar la disposicién, donacidon o destruccién de lo aprehendido
provisionalmente, asf como del material debidamente acreditado como ilicito.

En los casos de productos perecederos o de suma peligrosidad para la salud y Ia
integridad personal, el funcionario de instruccién solicitars al Jjuez de la causa que

se adopte cualquiera de las medidas antes enunciadas.
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Una vez se ordene la donacion o destruccion de lo aprehendido provisionalmente,

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

Articulo 76, El articule 170 de 1a Ley 35 de 1996 queda asi:

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

utilizar, a eleccion del demandante, uno o varios de los siguientes criterios:

1. Los beneficios que ¢l titular del derecho habria obtenido previsiblemente, de no
haber ocurrido la infraccion;

2. los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de
infraccidn;

3 El precio o regalié:x\: que cl infractor habria pagado al titular del derecho, si se
hubiera concertado una licencia contractual, tentendo en cuenta el valor comercial

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

4, Bl valor, en el mencado Heito, de, los cjemplares producidos o reproducidos sin
- {‘f"'\ {’ r} P J“*—-..
autorizacion; / E B 2N ." ,«q
o ¢ N

5. Otra medida dc“valor 1cgit1ma que prcscntc ci utu]ar dei derecho.

oc 1 por mfraccpn de un dereche de

“orésent /Le diapedit al ju d
g@ﬁe{lic )’ pO a\]pc EI j CZ que Qraene

ascgurar la cfscﬁwdad de esa accién o el

as. 'medmdas cauteiares se tramitardn, inoida

"4.\_‘_\‘}

El\_;m:z }as P Ic‘acara dé r?‘m}nedzato y sin més trémite,

daﬁos y peumcw

A --,_

pudiende, una vez efec!uada 1a dillgen(:la;ordenar que 1] parla que pidié la medida

consigne una cauc:on cuyo monto no- excedcré. el cmcuema por cienio {50%) ds¢ la

garantia o cualquier otro tipo de caucién establecida en el Cédlgo Judicial, dentro del

término de tres dias hdbiles, contado a partir de la fecha en que se llevd a cabo la
diligencia. _

Si finicamente se 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

gjecutado la medida.

Articulo 78, El articulo 172 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 172. Bl juez podrd ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la
ejecucién de la sentencia que pudiera dictarse en la accidn respectiva. Podrén ordenarse,

emtre otras, las siguientes medidas cautelares:
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1. Cesacidn inmediata de los actos de infraccién,

2. Retencién o depésito de los objetos materia de 1a infraccitn y de los materiales o
implementos destinados a realizar la infraccion, asi como de los documentos
relativos a la infraccidn;

3. Suspensioén de la importacién o de la exportacién de los objetos o medios, a que s
refiere ¢l numeral precedente;

4. Constitucion, por el presunio infractor, de una fianza u otra garantia, para el pago
de la eventual indeﬁmizacién de dafios y perjuicios;

5. Suspension de la clave o permiso de operacion, otorgado por las autoridades
administrativas de Ia Zona Libre de Colon, zona franca o zona procesadora para la
exportacién existente en Panamd. Dicha suspension serd levantada mediante
constitucién de fianza bancaria, monctaria, de seguros o titulos de la deuda
piiblica del Estado. El monto de la fianza sera proporcional al estimado del dafio
causado: R

6. Retencidén o dep051to iMo:; las autoﬁ([lades‘“aduaneras competentes, de la mercancia
t‘

p

{ L
u objetos ; matena\de la mfraccaén que S8, encusmren en tramite aduanero o en
trénsno en éha.{quler paric dcl tcmtono namorsal ‘{/\_j

'teiblada dcntrokﬂe 105 diez dias siguientes a
R - PR -t

la 1mpo!\31516n dc una. me :'Id ; utelax- fa i;ucdara szg,f e.fecto de plene derecho y
sl aqtor\\quedaré. SU]Q , ifid
causﬁdow—
‘{x\ :
w”fx N

Articulo 79. El anicuio(“ 76:de Ja Le'j 3"5@3 “96,q;/cd ast: Lf N
Articulo 176, La Autondad Nacwnal/de%duauas, ,/actuando de oficio o por drdencs de

autoridad competente 0 cuando por cualquaer medm tenga ‘noticia de mercancia que se
encuentre en tramite en aduana oen transmo en cualquler parte del territorio nacional 0 en
zonas francas, que pueda estar mﬁ'mgwndo dzsposmmnes de esta Ley o que involucren
conductas tipificadas como delitos contra derechos de Propiedad Intelectual, podra
inspeccionar y retener dicha mercancia.

Las autoridades de la Zona Libre de Colén y demds zonas francas que administre
el Estado tendrdn las mismas facultades descritas en el pérrafo anterior con respecto 2

mercancia en trinsito o comercializada o almacenada dentro de su territorio.

Articulo 80. Se adiciona el articulo 178-A al Titulo VII de la Ley 33 de 1996, asf:
Arficulo 178-A. En ¢l evento de que las autoridades a que se refiere el articulo 176 fijen
un cargo por solicitud o almacenaje, el cargo no debera ser fijado por un monto que

disuada irrazonablemente el uso de este recurso o tales medidas,
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Articulo 81. El articulo 181 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 181, E! procedimiento establecido en ¢l presente Titulo se aplicard & las

siguientes materias: '

L. Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones 2 las solicitudes de
registro de modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, indicacién
geografica, indicacién de procedencia, denominacién de origen, expresion ©
sefial de propaganda;

2. Los procesos de nulidad y cancelacion de jos derechos de propiedad industrial;

3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial;

4, Los procesos relativos a las materias contempladas en la presente Ley no

indicados en los numerales anteriores.

Articuto 82. El articulo 184 de la Ley 35 de 1996 queda ask:
Articulo 184, Serd ad:mszble 1a reconvencxén e cualqmer caso en que el demandado

fenga una pretens:t(m basada ensun dereche defPropxedad Indusmal
Articulo 83. Se adxczona el artit:ulo 184—A al Titulo VIH de la Lcy 35 de 1996, asi:

Articulo 184~A’”El _;uez de! c '_'ocumcnto sw:ﬁpre que se le prcscntc un poder otorgado
/i

en el cxtranjcm con las fo‘ 'ahd,ades Yigidas. en 2 1uga:‘donde se olorgue y que se

1egailzadﬂ por cl_ funcmnano diplomético o

encuentre dci!:udamcntc aufcnuciadok

I
consular de: Panama 0 aposttllado cgun jae_ el convemo por ‘¢l que se suprime la

.\.,..-

exigencia de. legal;zaclén para 108 documcn‘tos:ﬁubhcos extranjeros (Convenic de La

DIGERPI, serd admmd.o con mdependencla de sw fecha mde expedicién en cualquier
proceso judicial civil o penal. No se requema prueba de emstencxa adicional al poder. La
validez del poder adxmtzré prueba en contrarlo que se: tfamitaré por medio de incidente, y

el tribunal, en el evento de que exigta’ falsedad en el documento, lo remitird al Ministerio

Plblico para efecto de que promucva la accidn penal a que haya lugar.

Articulo 84. Bl articulo 186 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 186. Contestada la demanda, el juez fijaré la fecha y hora en que las partes
deberdn comparecer a la audiencia, en la cual presentarén y. aduciran las pruebas y

contrapruebas que estimen convenientes, para la defensa de sus derechos.

Articule 85. S adiciona el articulo 190-A al Titulo VIL de 1a Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 190-A. El juez de oficio ¢ a petieion de parte podra ordenar al presunto infractor
que proporcione cualquier informacién que posea respecto de cualguier persona

involucrada en cualquier aspecto de la infraccidn y respecto de los medios de produccion
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o canales de distribucién para los productos o servicios infractores, incluida la
identificacién de terceras personas involucradas en su produccién y distribucitn, y sus
canales de distribucidn, Esta informacién deberh ser puesta a disposicidn del titular del
derecho, respetando los principios constitucionales aplicables. No obstante, la

informacién que el juez considere como datos intimos o sensibles y que no sean

relevantes para esclarecer los asuntos objeto det litigio no podrén ser divulgados. En el |

evento de la renuencia del supuesto infractor de acatar la orden del juez, este podra
sancionar al supuesto infractor por deéacato, de conformidad con las dispasiciones
establecidas en el Cadigo Judicial.

En los casos que den lugar a la sancion por desacato, corresponde al secretario del
juzgado levantar el expediente en que se establecen los hechos justificativos de la

sancidn.

Articule 86. El articulo'192 de la Lcy 35de 1996 queda asi:

28 Jnil ibles en este' npe de procesos serdn los que se
L e - o3
promuevan por v1a de\gxcepcmnes de demanda extemporénea, cosa juzgada, caducidad

de la prctcnmén yxvahdez dei poder Estos mcxdentes se tra:mtaran como de previo ¥

_,_,‘—\.

{"-M— . \
i ”\ﬁ

Articulo 194-A.»La n

procesos contemplax}os en cstaQe\_ ] tz
,v,,_.r

dispuesto en el Céchgo J uchczal

Articulo 88, El articulo 195 de la. Ley 35 de. 1996 qucda asiz

Articulo 195. Al inicio del proccso, o juéz ‘estd en la obligacién de proporcionar, a la
parte interesada, una nota dirigida a la DIGERPI, cn la cual le comunique la presentacién
de la demanda, y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente
ejecutoriado. En ambos casos, las referidas notas serén swninistradas a la parte en ¢l
menor tiempo posible, con clara indicacién del tipo de proceso de que so trate, as{ como
de la marca, nombre comercial, patente de invencidn, modelo de utilidad, modelo ©
dibujo industrial, expresion o sefial de propaganda, indicacién geografica, indicacion de
procedencia o denominacién de origen objeto del proceso.

En el evento de que la DIGERPI no reciba la comunicacidn a que se refiere el
parrafo anterior en los quince dias hébiles siguientes al vencimiento del plazo de

oposicién, procedera a emitir a resolucion y el registro que corresponda.

-
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Articule 89. El articulo 196 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 196. Sin perjuicio de lo que establece el Cédigo Judicial, en relacion con la
falsificacion de marcas, las autoridades judiciales estdn, saivo en circunstanciag
excepciomies, facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos judiciales civiles
relacionados con la falsificacion de marcas, que a la parte ganadora le sean pagadas por la
parte perdedora las costas procesales y los honorarios de abogados que sean razonables.
De igual manera, las autoridades judiciales, al menos en circunstancias excepcionales,
estén facultadas para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales sobre
infraccion de patentes, que a la parte ganadora le sean pagadas por la parte perdedora las

costas procesales y los honorarios de los abogados que sean razonables.

Articulo 90, Bl articulo 197 de la Ley 35 de 1996 queda ast:

Articulo 197, Los procesos relativos a las materias de¢ que trata el presente Titulo serdn

de competencia de los Juzgados ¥ tnbunales creado_s, de conformidad con la Ley 29 de
1996, modificada por Lcy 45 de@ﬂﬁ? ’3 jf/k

7
Sin pc:j}uxcm de Ic antenor 1a3 partes podrén acordar resolver la controversia

Articalo 91, E! arnculo 230 dela Lcy 35051996 qieda as{
Articulo 200, Da;IB;EGERPI perc:b has

Cin
é/ ‘\\“\
L

Por solicitud de una: marca por claseo nombre’ comerc:al g B/.10.00

Casos!

Por sclicitud de mdmacmn geogré.ﬁca mdmaclbn de proocdcnma o
denominacién de origen B/.160.00

Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo

o dibujo industrial B/.10.00
Por solicitud de patente o modelo industrial PCT. B/.50.00
Par solicifud de antecedentes de marcas B/.5.00
Por solicitud de certificacion B/.5.00
Por desglose de cada documento B/.5.00

Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente

o registro B/.10.00
Por solicitud de cambio de nombre del titular dc una marca

0 nombre comercial B/.10.00
Por venta del BORP1 B/.15.00
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Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre
Comercial

Por solicitud de cesién o traspaso de una marca o nombre
Comercial ‘

Por solicitud de copia autenticada de un documento

Por solicitud de antecedentes nacionales de modelo de uitlidad,
o modelo o dibujo industrial

Por solicitud de antecedentes nacionales de patentes

Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica

Por cada solicitud que constituya una prérroga

Por la publicacién de solicitud o correceidn de marca

Por cada publicacién de solicitud, correccidn o de cualquier

ofro génem sobre patente, modelo de utilidad ¢ modelo

Lo EI r":\, ,r-\ -
Por cada solicitud de proteccmn suplementana ,,de‘una patente
"‘M\

Por cada sohcxtud de suspem1ou de t:rérmte o

Por cada solzcxtud de\ tasa de mantemmlcnto

ia DIGERPL .,.i\»\//)

B/.10.00

B/10.00
B/.5.00

B/.30.00
B/.40.00
B/200.00
B/.20.00
B/.10.00

B/.10.00
B/.30.00
B/.20.00
B/.10.00
B/25.00

Artieulo 204, El regxstm de una marca causara el. pago de un derecho, que se deberd

cancelar en la fecha de dcpés:to et sohcltud de registro y de acuerdo con la siguiente

tabla:
Soticitudes:

i. Una marca en una clase, pagara un derecho de cien balboas (B/.100.00),

2. Una marca én clases maltiples, pagard un derecio de cien batboas (B/.100.00) por

la primera clase y cien balboas (B/.100.00) por cada clase adicional.

Estos derechos también sersn aplicables para mantener vigentes las solicitudes

que tengan diez afios desde su depdsito en Ja DIGERPI y no se han otorgado,

Articulo 94. El articulo 205 de la Ley 35 de 1996 queda asi:

Articulo 205, La renovacion del registto de cualquier marca, nombre comercial,

expresion o sefial de propaganda causard ¢l mismo derecho que sefala el articulo anterior.

2y
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El recargo a que se refiere el articulo 110 de esta Ley serd de diez balboas (B/.10.00) por
cada mes o fraccidn de mes, hasta su presentacion.

Articalo 95. Se adiciona el articulo 206-A al Capitulo I del Titulo 11 del Titulo IX de la Ley 35
de 1996, asi:
Articulo 206-A. El registro de una indicacion geografica, indicacién de procedencia y

denominacidn de origen causard un derecho de cien balboas (B/.100.00).

Articulo 96. E! articulo 207 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 207. La concesitn de una patente de invencién causard los derechos que se
indican a continuacién:
L Cien balboas (B/ .1;(}0 .00, por los primeros cinco afios de proteccion;
2 Doscientos balboas {B/.200.00), por los siguientes cinco afios;
3 Doscientos balboas (B! 200.00), por log sxguxentes cinco afios;
4. Trescientos balboas (B! 300 00), p&r ios s:gwentes cinco afios;
3 Trescmntos balboasf (B/ 30'(') OE}) por ano 0 fxaccu’m de afio por proteccién

suplememana{; S L - 9
P @

El pnmer‘pago se h';‘- sehcxtud x«las s:gmcntcs pagos cada

guinquenio, _contado este @] poslto de ;a jOIICIEBd El pago podra

i
2 lmleﬂto del qulﬂqﬂcmo respecnvo
i i {: ‘;__, ]

ha_en que ¢ debftf cfectuarbe el pago de

algunoe de lus derechos a que se flere e g artl'culo sin lmberse ‘hecho efectivo dicho
pago, se entcnderé"que el w:uif : ﬁonf;.dc la patente y esta caducara de pleno
derecho. El pag;} efcctuado en el peﬂodo de- 105 sels meses a qua se refiere este parrafo
tendrd un recargo dc dlez balboas (]i’ur 10.00) por mes, o fraccion de mes, hasta su

presentacién.

Articale 97. Se adiciona el articulo 210-A a la Ley 35 de 1996, asi:
Articulo 210-A. El pago electronico de tasas, derechos y timbres de presentacidn de
solicitudes electrénicas de derechos de propiedad industrial, asi como cualquiera otra
actuacién administrativa que utifice para su presentacién medios electronicos o

telematicos, estaré sujeto a los procedimientos que se establezean reglamentariamente.

Articulo 98. El articulo 219 de la Ley 35 de 1996 queda asi:
Articulo 219, Se crea una comisién interinstitucional para velar por Ja armonizacién,
coordinacién v seguimiento de las politicas en materia de propiedad intelectual;

igualmente, establecerd politicas o lineamientos sobre proteccién y observancia,
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suficientemente adecuados para disuadir las infracciones de los derechos de propicdad
intelectual.
La comisidn estard integrada por:
1. Un miembro dcsig;ia'do por la Direccién General del Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias,
2, Un miembro designado ﬁor la Direccién General de Derecho de Autor del
Ministerio de Comercio e Industrias.
Un miembro designado por la Administracion de 1a Zona Libre de Colén.
Un miembro designado por la Autoridad Nacional de Aduanas.
Un miembro designado por el Ministerio Pablico.

N oW

Un miembro designado por 1z institucion del Estado a cargo de las relaciones de {a
Repiblica de Panamé con la Organizacion Mundial del Comercio.
7. Un miembro designado por la Direccién de Investigacién Judicial.

El modo operanvo de -esta conuszén seré reglamentado por el Ministerio de

/\

n"

/&c la preSénte Lcy, s¢ llevardn a cabo

ectrémcos 0 te(lemétzcos

ey

calendario contados de la fecha _c‘pmmulgacmh’

Tt

inicamente medlanté la utai&zacmn de mech

[ J

Articule 100, Se adscmna ‘el art{cula 25»A alaLeyl de 2001 aSI
Articulo 25-A, Una vez- rccibidas Eas sohc:tudes de’ Reglstro Sanitario, la Direccién

Nacional de Farmacia y Dmgas hard pubhca ia sohcltud & través de la pagina web del
Ministerio de Salud v/o en un Boletin Oficial de Solicitudes de Registros Sanitarios de la
Direccién Nacional de Farmacia y Drogas, que incluird la informacion que corresponda,
para que terceros puedan presentar oposicidn a la concesién del Registro Sanitario,
basados en la utilizacién de datos de prueba no autorizados por su titular en el tramite
sanifario.

Corresponderi a los tribunales competentes conocer los procesos de oposicién a
que se refiere este articulo y aplicard el procedimiento judicial establecido en la Ley 35
de 1996:

Presentada la demanda de oposicion, el tribunal emitird un oficio a solicitud de ia

parte demandante, para que se suspenda <l trdmite de concesién del Registro Sanitario en

la Direccidon Nacional de Farmcacia y Drogas.
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Articulo 191. E! articuio 268 dei’Cédigo“PenaI queda asi:
Articulo 268. Quien falsifique, altere ¢ imite una marca, un nombre comercial o una
expresion o sefial de propaganda serd sancionado con prisién de cuatro a seis affos,
La misma sanci6n se aplicard & quien comercialice o haga circular o importe o
exporte un producto o el mismo se encuentre en transite por el pals, u ofrezca o preste

servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Articulo 102, El articulo 270 del Cédigo Penal queda asf:
Articulo 270. Quien fabrique, comercialice o haga circular o importe 0 exporte un
producto o el mismo se encuentre en transito por el pafs u ofrezca o preste servicios que
Heven indicacién geogrifica o indicacién de procedencia o denominacién de origen que
infrinjan derechos de propiedad industrial serd sancionado con prisién de dos a cuatro

af0s.

articulos 268 y 270 dci 'I:‘/xto Umco dei Céﬂi}%%‘\gfnal

Adiciona el Capltulo 11, comcnuvo’dq 163 cuios A y2- B al Titulo I, el Capitulo I,
contentivo de los articulos 2~C 2-D, 2—E 2-F y 2:G, “al Titulo I los articulos 14-A, 20-A, 20-B,
20-Cy 20-D al Capitulo II del T;tulo II Ios amaulos 52-A, 52- B 52-C, 52-D, 52-E, 52-F y 52-G
al Capitulo V del Titulo 11, los amouios 58—A 58 B, 58 C, 58-D, 58-E, 58-F, 58-G, 58-H, 58-1y
58-J al Capitulo VI del Titulo H, ¢l articulo 75-A al Capftulo I del Titulo HI y el articulo 93-A
al Capfitulo I del Titulo V, los articulos 137-A, 137-B, 137-C, 137-D, 137-E, 137-F, 137-G, 137-
H, 1371, 137-] y 137-K al Capitulo VI del Titulo V, ¢ articulo 178-A al Titulo V1, los
articulos 184-A, 190-A v 194-A al Titulo VIII, ¢l articulo 202-A_al Capitulo I del Titulo IX, fos
articulos 206-A y 210-A al Capitulo II del Titulo IX y el articulo 219-A al Titulo IX de la Ley 35
de 10 de mayo de 1996, asi como el articulo 25-A ala Ley 1 de 10 de enero de 2001.

Deroga los articulos 64, 71 y 135 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, los articulos 4 y
5 de la Ley 45 de 8 de agosto de 1975 y todas las disposiciones que le sean confrarias.

\.Z

Articulo 104, Esta Ley comenzara a regir el 1 de octubre de 2012, salvo los articulos siguientes,

que entrardn en vigencia en los plazos que se indican:
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Trénscurﬁdo un afio de la presente Ley, entrard en vigencia el numeral 10 del articulo 38
de Ia presente Ley; el articulo 52, ¢l pérrafo segundo del articulo 10 y Jos articulos 20-A al 20-D
adicionados por el articulo 11 de la presente Ley,

Transcurride un periodo no mayor de dos afios de Ia entrada en vigencia de la presente
Ley, entrardn en vigencia los numerales 7 ¥ 9 del articulo 37 y el numeral 5 det articylo 58 de la
presente la Ley, |

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Proyecto 511 de 2012 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de
Panamd, a los veintisiete dias del mes de septiembre del afio dos mil doce.

El Presig a/
L/
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ORGANO EJECUTIVO NACIONAL. PRESIDENCIA DE LA REPURLICA.
PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA, DE .5 DE el DE 2010,

RICARDOMA LLI BERROCAL
Presiderite da la Republica

RICARDO QUIJANO J.
Ministro de Comercio e Industrias
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