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MINISTERIO DE ECONOMIA

Acuérdase emitir Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 89-2002

Guatemala, 18 de marzo de 2002

El Presidente de la Repiblica,

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-2000 del Congreso de la
Republica, tiene por objeto la proteccion, estimulo y fomento a la creatividad intelectual
que tiene aplicacién en el campo de la industria y el comercio, especialmente en lo
relativo a la adquisicién, mantenimiento y proteccion de los signos distintivos, de las
patentes de invencién y de modelos de utilidad y de los disefios industriales, asi como la

proteccion de los secretos empresariales y la represion de la competencia desleal;

CONSIDERANDO:

Que para aplicar los preceptos contenidos en la Ley antes referida, es necesario contar
con el instrumento legal que desarrolle los procedimientos previstos para la inscripcion
de los derechos de Propiedad Industrial y permita al Registro de la Propiedad Intelectual,
como autoridad administrativa responsable en esa materia, cumplir todas las funciones y

atribuciones que le asigna la mencionada Ley;

POR TANTO

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183, literal e) de la Constitucion
Politica de la Republica; y con fundamento en el Decreto Numero 57-2000 del
Congreso de la Reptblica, Ley de Propiedad Industrial.
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ACUERDA:

Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO1

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los
preceptos normativos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial -Decreto Nimero
57-2000 del Congreso de la Republica- y las funciones del Registro de la Propiedad
Intelectual, como autoridad administrativa responsable del registro de los derechos de la

propiedad industrial.

ARTICULO 2.- Definiciones. Son aplicables al presente Reglamento las definiciones

contenidas en el articulo 4 de la Ley de Propiedad Industrial y las siguientes:

- Arancel: el Acuerdo Gubernativo por medio del cual se establecen las tasas aplicables

por el Registro de la Propiedad Intelectual en materia de Propiedad Industrial.

- Clasificacion de Disefios: la Clasificacion Internacional de Dibujos y Modelos
Industriales, establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de octubre de 1968, con sus

revisiones y actualizaciones vigentes.

- Clasificacion de Patentes: la Clasificacion Internacional de Patentes, establecida por el

Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.
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- Clasificacion de Productos y Servicios: la Clasificacion Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio

de 1957.

- Convenio de Paris: el Convenio de Paris para la Proteccién de la Proteccion de la
Propiedad Industrial, segtn el texto adoptado conforme el Acta de Estocolmo del 14 de

julio de 1967.

- Ley: la Ley de Propiedad Industrial, Decreto Numero 57-2000 del Congreso de la
Republica.

- Reglamento: el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

- Registrador: el funcionario responsable del Registro de la Propiedad Intelectual o el

funcionario que haga sus veces.

ADICIONADOS por el articulo 1 del ACUERDO GUBERNATIVO No. 3-2005,
vigente desde el (08 de Enero de 2005), los cuales quedan asi:

"- Producto nuevo: Para el caso de producto farmacéutico o quimico agricola, es nuevo
cuando contenga una nueva entidad quimica de la cual no se tenga informacién publica
disponible por ningtin medio en cualquier pais del mundo, que el producto es libre y no
goza de ninguna proteccion en el pais donde se efectu6 la primera aprobacion para la

venta, uso, comercializacién o distribucidn.

- Nueva entidad quimica: Para el caso de nueva entidad quimica, serd todo principio
activo, compuesto quimico o molécula que no haya sido presentado ante la autoridad
competente en Guatemala y a la vez que no haya sido descrito con anterioridad en
ninguna publicacién nacional o internacional reconocida, siempre y cuando este
conforme con el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial y con

la legislacion nacional relacionada con patentes."
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ARTICULO 3.- REFORMADO por el articulo 1 del ACUERDO GUBERNATIVO No.

15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda asi:

-

"Requisitos comunes de la primera solicitud. Sin perjuicio de los requisitos especiales
establecidos en la Ley y este Reglamento para cada caso en particular, la primera

solicitud que se presente al Registro debe contener:

a) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del solicitante; tratindose de personas

juridicas, la razén o denominacién social y el lugar de su constitucion;

b) Nombres y apellidos completos y nacionalidad del representante legal, en su caso;

c) Lugar para recibir citaciones y notificaciones;

d) Lugar y fecha de la solicitud; y

e) Firmas del compareciente y del abogado colegiado que lo patrocina, asi como el sello
de éste; si el compareciente no sabe o no puede firmar, lo hara por él otra persona o el
abogado que lo auxilie.

Cuando la solicitud la presenten no dos o mds personas, éstas designaridn un
representante comun en quien unifican su personeria. Si no se hace la designacion, se
considerard como tal al compareciente que aparezca mencionado en primer lugar en la
solicitud.

Para facilitar la comunicacién con el Registro, el solicitante podra indicar en su solicitud
otros datos, tales como direccion fisica, de correo electronico, nimero telefénico y/o

ndmero de facsimil."

ARTICULO 4.- Requisitos de las demds gestiones. En las demds gestiones que sobre el

mismo asunto se presenten deberd indicarse:

a) el numero de expediente;
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b) los nombres y apellidos completos del solicitante o de quien lo represente;

c) el signo distintivo, invencién o disefio industrial al que se refiere; y

d) los requisitos contemplados en los literales d) y e) del articulo 3 de este Reglamento.
ARTICULO S5.- Copias. De toda solicitud y documentos que se presenten deberan
adjuntarse una copia para efectos de reposicion y tantas copias adicionales como partes
deban ser notificadas. Se exceptia de esta disposicion las solicitudes de patentes, en

cuyo caso aplica lo establecido en el articulo 105 de la Ley.

De toda resolucion o edicto que se emita deberd conservarse una copia para efectos de

reposicion, que podra obrar en soporte magnético.

ARTICULO 6.- Uso de formularios. Las solicitudes se presentardn en los formularios

que el Registro ponga a disposicion de los usuarios.

ARTICULO 7.- Notificaciones. El Registro notificaré sin necesidad de gestion de parte

todas aquellas resoluciones en las que ordene la realizacién de un acto, en las que

requiera la entrega de un documento y las resoluciones definitivas que se emitan en

cualesquiera de las formas siguientes:

a) En la sede del Registro;

b) En el lugar sefialado por el solicitante para recibir notificaciones;

¢) Por medio de notario; o

d) Por correo certificado a costa del interesado.

En todo caso se tendran por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el lugar
senalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de direccidn para tal efecto.

5



o o

l J _rNJ - - . g Ai—
WWW. Wl \(./-' y . ; A ©.C0IN
Universidad de Alicante ) §

ARTICULO 8.- Segtn el Expediente No. 281-2003 de la Corte de Constitucionalidad,
publicado en el Diario Oficial nimero 2, tomo CCLXXIII, paginas 03, 04, 05, 06, 07,

08, 09 y 10 del 25 de Noviembre de 2003, resolvié "Con lugar parcialmente la accién de

inconstitucionalidad" de este articulo

" Gestores. Cuando se admita la actuacién de un gestor oficioso, el interesado debera
ratificar lo actuado dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de presentacion de la
solicitud de que se trate, de lo contrario se tendrd por no presentada y, en el caso de

tratarse de una solicitud inicial de registro, perderd el derecho de prelacién. "

ARTICULO 9.- REFORMADO por el articulo 2 del ACUERDO GUBERNATIVO No.
15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda asi:

"Fianza. El gestor oficioso, para responder por las resultas del asunto en el caso que el
interesado no apruebe lo hecho en su nombre, constituird a favor del representado fianza
por el plazo de un afio y por el monto que fije el Registro, que no podrd ser mayor a

cinco mil quetzales (Q.5,000.00).

En el caso que se opte por presentar y mantener vigente una fianza que cubra las
eventuales responsabilidades del gestor oficioso con motivo de sus futuras actuaciones,
el interesado deberd solicitarlo por escrito al Registro. La resolucién correspondiente
deberd individualizar al solicitante y fijard el monto a garantizar en ciento cincuenta mil
quetzales (Q.150,000.00). La fianza serd emitida a favor del Registro por el plazo de un

aflo a partir de la fecha de la resolucidn, la cual podra ser endosada a favor del afectado.

Para tales efectos, el Registro llevard un control de gestores oficiosos en el que se
consigne el nombre del abogado, su nimero de colegiado, su direccién, el nimero de

expediente de autorizacion y la fecha de vencimiento de la garantia.”

ARTICULO 10.- Prioridad. La certificacion de la copia de la solicitud prioritaria a que

se refieren los articulos 18 y 104 de la Ley, debe acreditar que dicha solicitud fue
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presentada ante la oficina o autoridad competente, de conformidad con la legislacién

aplicable, y la fecha de su presentacion.

Cuando el dltimo dia del plazo establecido en la Ley para invocar un derecho de
prioridad de una solicitud fuere inhdbil, el vencimiento de dicho plazo se correrd para el

dia hébil inmediato siguiente.

ARTICULO 11.- Presentacién de solicitudes. Presentada cualquier tipo de solicitud, el
Registro le anotara la fecha y hora de su recepcidn, le asignard nimero de expediente
cuando proceda y entregard al interesado una copia de la misma en la que consten esos

datos.

ARTICULO 12.- Modificacion de solicitudes. Mediante modificacion de la solicitud
original, el solicitante podra también dividir o fraccionar la misma a efecto de separarla
en dos o mds solicitudes siempre que ello no implique un cambio esencial o una
ampliacién de aquella. Cada solicitud fraccionaria conservard la fecha de presentacién

de la solicitud inicial y el derecho de prioridad, cuando corresponda.

A efectos de formar el expediente correspondiente a solicitudes fraccionarias en materia
de marcas y otros signos distintivos, cuando aplique, el solicitante debera presentar las
enumeraciones de productos o servicios agrupados seglin corresponda para cada una y,
asimismo, proporcionard el Registro tantas copias simples de los documentos
contenidos en la solicitud inicial como sean necesarias. El Registrador certificard, a
costa del solicitante, las copias que fuesen necesarias para formar el expediente de cada

solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse el pedido de divisiéon o fraccionamiento, se hubiere notificado
algin requerimiento de forma, no se atenderd la divisién mientras no se hubiese
subsanado el error u omisién. En igual forma se procederd cuando tratindose de
solicitudes de registro de marca y otros signos distintivos, se hubiesen notificado
objeciones que a juicio del Registro impiden acceder a la solicitud. La publicacién de la

solicitud efectuada antes de la division surtird efectos para cada solicitud fraccionaria.
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ARTICULO 13.- Comprobante de pago de tasas. El pago de las tasas establecidas en el
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Arancel podréd acreditarse en el expediente correspondiente adjuntando el documento
original emitido a favor del interesado, o bien, mediante fotocopia del mismo legalizada

por notario.

ARTICULO 14.- REFORMADO por el articulo 3 del ACUERDO GUBERNATIVO
No. 15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda asi:

"Abandono o rechazo. La solicitud se tendra por abandonada y se archivard cuando el
interesado deje de accionar o incumpla con lo que le hubiese requerido el Registro
dentro del plazo respectivo o el que establece el articulo 12 de la Ley; siempre que el
Registro haya agotado la actividad que le corresponde y notificado. Previamente a
proceder al archivo, se haré constar la causa del abandono por medio de razén asentada

en el expediente."

ARTICULO 15.- Recurso. Contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento
podrd interponerse el recurso de revocatoria de conformidad con lo que establece la Ley
de lo Contencioso Administrativo. No se considerardn resoluciones definitivas aquellas

que dejen en suspenso el procedimiento ni las que sean de mero tramite.

CAPITULO II

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA SOLICITUD
DE INSCRIPCION DE MARCAS

ARTICULO 16.- REFORMADO por el articulo 4 del ACUERDO GUBERNATIVO
No. 15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda asi:

"Requisitos de la solicitud. Toda solicitud de inscripcion de marcas deberd ajustarse a
los requisitos previstos en los articulos 5 y 22 de la Ley y a las disposiciones del
presente Reglamento, sin perjuicio de la facultad del solicitante de indicar cualquier otra

informacién que estime pertinente."
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ARTICULO 17.- Reproducciones de la marca. Cuando se solicite la inscripcion de una
marca denominativa con grafia, forma o color especiales, o de una marca figurativa o
mixta, las reproducciones de la misma deberan tener las dimensiones que para tal efecto

establezca el Registro.

Tratdndose de una marca tridimensional, las reproducciones deberan presentar la misma
por medio de una reproducciéon gréafica o fotografia bidimensional. La reproduccion

podra consistir en una vista tinica o varias vistas diferentes.

ARTICULO 18.- Traduccién de la marca. El Registro requerird que se consigne la
traduccién de una marca denominativa, o un elemento de la misma, cuando ésta
estuviese escrita en un idioma distinto al espafiol, siempre que el solicitante hubiere
omitido proporcionar la traduccion o hubiere omitido indicar que la marca no tiene

significado en espaiiol.

ARTICULO 19.- Listado de productos o servicios. La enumeracién de productos o
servicios para los cuales se solicita la inscripcidon de la marca se hard preferentemente
utilizando los nombres o denominaciones que aparecen en la lista alfabética de la
Clasificacion de Productos y Servicios. Para el efecto, el Registro mantendrd a
disposicion de los usuarios ejemplares de la Clasificacion para que pueda ser consultada

sin costo alguno.

Cuando uno o més de los productos o servicios incluidos en la enumeracién de la
solicitud se hubieren designado en términos imprecisos, fueren incomprensibles o no
coincidieren con la clase para la cual la solicitud se hubiere presentado, el Registro lo
notificard al solicitante para que corrija la enumeracién, de conformidad con lo previsto

en el articulo 25 de la Ley.

ARTICULO 20.-Reservas. Por el solo hecho de la presentacién de la solicitud de
registro de marca, se entenderd que el solicitante pretende la inscripcién y proteccion

del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproduccién que debe
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acompanarse a la misma. Cuando la marca tuviera uno o mds colores especiales que se

-

reservan, la solicitud indicaré el color o colores reservados.

Si el solicitante no deseare hacer reservas sobre representacion grifica o color
especificos, la marca se presentard en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos

de puntuacién mecanograficos en maytsculas y/o minudsculas.

ARTICULO 21.- Prioridad maultiple. Cuando en la solicitud se invoquen prioridades
multiples o parciales se indicardn los datos relativos a todas ellas y se presentaran los

documentos correspondientes:

Para tales efectos, se entendera por:

a) prioridad multiple la que se invoca cuando la lista de productos o servicios de la
solicitud presentada combina las listas de productos o servicios de dos o més solicitudes

prioritarias;

b) prioridad parcial la que se invoque cuando la lista de productos o servicios de la
solicitud presentada incluye sélo parcialmente los productos o servicios comprendidos

en la lista de la solicitud prioritaria.

Cuando en la solicitud de registro se invoque una prioridad para hacer valer la
proteccion temporal conforme al articulo 11 del Convenio de Paris, se acompafiara la
constancia emitida por la autoridad organizadora de la exposicién internacional, con la
traduccion simple que fuese necesaria, en la cual se certifique la exhibicion de los
productos o servicios con la marca y se indique la fecha en que ellos fueron exhibidos

por primera vez en la exposicion.

CAPITULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS AL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS

10
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ARTICULO 22.- DEROGADO por el articulo 8 del ACUERDO GUBERNATIVO No.
15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005)

ARTICULO 23.- Oposiciones. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los
articulos 5 y 27 de la Ley y 3 de este Reglamento, el escrito de oposicién deberd

contener:

a) La marca y el nimero de expediente de la solicitud contra la cual se formula la

oposicion;

b) Los argumentos y las pruebas en que se funda la oposicion;

c¢) Si la oposicién se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada
con anterioridad, una reproduccién de la misma y la indicacién de los productos o
servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios

respecto de los cuales se plantea la oposicion;

d) Si la oposicion se basa en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida
no registrada ni en tramite de inscripcidn en el pais, una reproduccion de la misma y las

pruebas que acrediten su condicién de marca notoriamente conocida;

e) Si la oposicién se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema,
la descripcién de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil de la

empresa o establecimiento que identifica; y

f) Si la oposicién se basa en un derecho de autor o en un derecho sobre un disefio

industrial, la representacion grafica del elemento protegido, cuando proceda.
ARTICULO 24.- Criterios para determinar la notoriedad. Al determinar si una marca

es notoriamente conocida, se tendrd en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda

inferirse la notoriedad, en particular aquella informacién relativa a:

11
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a) La extension o el grado de su conocimiento por el sector pertinente del piblico, como

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Se consideraran
como sectores pertinentes para determinar la notoriedad de una marca, entre otros,

cualquiera de los siguientes:

i. Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que

se aplica la marca; o

ii. Las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del

tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

iii. Los circulos empresariales o comerciales que actdan en giros relativos al tipo de

establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

b) La intensidad y el &mbito geogréfico de difusion, publicidad o promocién de la marca.

c) La antigiiedad de la marca y la duracion, magnitud y el alcance geogréfico de

cualquier utilizacion de la misma; y

d) El andlisis de producciéon y mercado de los productos o servicios que la marca

distingue.

ARTICULO 25.- DEROGADO por el articulo 8 del ACUERDO GUBERNATIVO No.
15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005)

ARTICULO 26.- Edicto de enajenacion, cambio de nombre o licencia. El Registro no
hard la anotacién de la enajenacién, cambio de nombre o de la licencia, hasta que se
presente el ejemplar de la parte pertinente del diario oficial en donde aparece el edicto a

que se refiere el articulo 47 de la Ley.

ARTICULO 27.- Franquicias. Salvo estipulaciones en contrario establecidas en el
contrato de franquicia, serdn aplicables a la licencia de uso de marca que contenga ese
contrato; las disposiciones del articulo 45 de la Ley.

12
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Para efectos de la inscripcion de la licencia de uso de marca contenida en un contrato de

franquicia, serd suficiente que el solicitante presente la parte del contrato que se refiere
a la licencia o un resumen de ésta que contenga como minimo la informacidn requerida

en el articulo 46 de la Ley.

Para la inscripcién de la licencia de uso contenida en un contrato de franquicia, serd
aplicable el procedimiento establecido en el articulo 47 de la Ley y 26 de este

Reglamento.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS MARCAS
COLECTIVAS Y MARCAS DE CERTIFICACIONES

ARTICULO 28.- Régimen Aplicable. Ademds de las disposiciones especiales
contenidas en este capitulo, son aplicables a las solicitudes de registro de marcas
colectivas y de certificaciéon las disposiciones sobre marcas contenidas en este

reglamento, en lo que resulten pertinentes.

ARTICULO 29.- REFORMADO por el Art. 1 del ACUERDO GUBERNATIVO No.
242-2006, de fecha 10 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Titular de una marca colectiva. Podra solicitar la inscripciéon de una marca colectiva
cualquier asociacién que, de conformidad con la legislacién que les sea aplicable, tenga
personalidad juridica."

ARTICULO 30.- Reglamento de uso de marca colectiva. El reglamento de uso de una

marca colectiva debera contener como minimo:

a) La denominacion o identificacion de la entidad solicitante, su domicilio y direccién

de su sede principal;

13
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b) El objeto de la asociacion;

.

c¢) El 6rgano de administracion que conforme su propia normativa esté facultado para

representar a la entidad;

d) Los requisitos de afiliacion;

e) Los requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la autorizacién

de utilizacién de la marca;

f) Las caracteristicas comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al
origen geografico, al modo de fabricacion, a los materiales empleados o a cualquier otro

aspecto;

g) Las reglas y demds condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca colectiva por

las personas autorizadas;

h) Los mecanismos de vigilancia, y verificacion para el control del uso de la marca

colectiva conforme a las reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior;
1) Las infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma distinta

de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspensién o cancelacién temporal o

definitiva de la autorizacion de uso;

J) Los procedimientos para la aplicacion de las sanciones; y

k) Los medios de impugnacion de las decisiones relativas a la concesion de

autorizaciones o a su suspension o cancelacion.

ARTICULO 31.- Solicitud de registro de una marca colectiva. Ademds de los
requisitos establecidos en los articulos 5 y 49 de la Ley y 3 de este Reglamento, la

solicitud de registro de una marca colectiva debera contener:

14
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a) La denominacién de la entidad solicitante y lugar de su constitucion;

b) La marca cuyo registro se solicita y una reproduccién de la misma cuando se trate de
marcas denominativas con grafia, forma o color especiales o de marcas figurativas,

mixtas o tridimensionales, con o sin color;

c¢) La enumeracion de los productos o servicios que distinguird la marca, con indicacién

del nimero de la clase a la que correspondan; y

d) Las caracteristicas comunes que deben presentar los productos o servicios referidas al
origen geografico, modo de fabricacién, a los materiales empleados o a cualquier otro

aspecto.
ARTICULO 32.- Reglamento de uso de marca de certificacién. Sin perjuicio de otros
requisitos que requiera la autoridad administrativa competente para la aprobacién de los

reglamentos de uso de marcas de certificacion, estos deberdn contener, como minimo:

a) La denominacién o identificacion de la entidad solicitante, su domicilio y direccion

de su sede principal;

b) El objeto de la entidad;

c¢) El 6rgano de administracion que conforme su propia normativa esté facultado para

representarla a la entidad;
d) Los requisitos que deben cumplir las empresas para solicitar la autorizacién de uso de
la marca de certificacion, incluidas las caracteristicas que deban concurrir en los

productos o servicios para los cuales se autorice el uso de la marca;

e) Las reglas y demds condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca de

certificacion por las personas autorizadas;
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f) Los mecanismos de vigilancia y verificacién para el control del uso de la marca de

certificacion conforme a la reglas y condiciones a que se refiere la literal anterior; y

g) Las causales que dardn lugar a la terminacién de la autorizacién para el uso de la

marca.

ARTICULO 33.- Solicitud de registro de marca de certificacion. Ademds de los
requisitos establecidos en los articulos 5 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud

de registro de una marca de certificacion deberé contener:

a) La denominacion de la entidad solicitante y lugar de su constitucion;

b) La marca cuyo registro se solicita y una reproduccion de la misma cuando se trate de
marcas denominativas con grafia, forma o color especiales o de marcas figurativas,

mixtas o tridimensionales, con o sin color;

c¢) La indicacion detallada de las caracteristicas de los productos o servicios garantizadas

por la marca;

d) La indicacién de las normas o estdndares de calidad que servirdn de pardmetro para la
evaluacion de las caracteristicas que se garanticen en los productos o servicios a los

cuales pueda incorporarse la marca; y

e) El nombre de la entidad o autoridad administrativa que hubiese aprobado el

reglamento de uso de la marca.

ARTICULO 34.- Documentos anexos. Con las solicitudes de registro de marcas

colectivas y de certificacion debera presentarse:
a) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en las literales 1) y m) del primer

parrafo del articulo 20 y literales d) y e) del articulo 21, de la Ley, cuando fuesen

pertinentes;
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b) El comprobante de pago de la tasa establecida;

¢) Cuatro reproducciones las solicitudes de la marca, en caso ésta sea de las

mencionadas en el articulo 17 de este Reglamento;

d) Tres ejemplares de los reglamentos de uso, de los cuales al menos uno debe constar
en soporte papel. Los restantes ejemplares de dichos reglamentos pueden presentarse en
version electrénica en un medio magnético debidamente identificado y en lenguaje o
programa de ordenador compatible con el utilizado en el sistema del Registro. Uno de
los ejemplares corresponderd a la copia para efectos de reposicion a que se refiere el

articulo 5 de este Reglamento.

ARTICULO 35.- Examen de solicitud de marca colectiva o de certificacién. Cuando se
trate de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento
del mismo haga referencia al origen geogréafico, modo de fabricacién, a los materiales
empleados o a cualquier otra caracteristica comun, o de marcas de certificacién, no
podra objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que

no sea enganoso.

Cuando la marca colectiva haga referencia a una indicacién geografica el registro sera
denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios
que la marca pretende identificar. Asimismo, la inscripcion serd denegada si las

caracteristicas del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico.

Si en el Reglamento de Uso de una marca colectiva se describen las caracteristicas
comunes que deben compartir los usuarios autorizados, el Registro verificard que las
condiciones de afiliacion a la entidad titular permitan la admisién de toda persona capaz

de cumplir con esos requisitos.
ARTICULO 36.- Actualizacion de informacion. El titular de una marca de certificacion

comunicard al Registro todo cambio introducido y autorizado en el reglamento de

empleo de la marca, asi como aquellos cambios relativos a las normas y estdndares de
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calidad que aplica como pardmetro para la evaluacion de las caracteristicas que se

garanticen en los productos o servicios a los cuales pueda incorporarse la marca.

ARTICULO 37.- Autorizacién de los reglamentos de uso de las marcas de certificacién.
Junto con el reglamento, la entidad solicitante de una marca de certificacion debera
acreditar suficientemente su capacidad técnica para efectos de verificar las
caracteristicas de los productos o servicios que ofrece certificar, incluyendo ademas, la
normativa que le sirve de base para desarrollar tal calificacién. Las entidades de

certificacion deberan actualizar anualmente la informacidn sobre las normas.

CAPITULO V

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS
NOMBRES COMERCIALES Y LOS EMBLEMAS

ARTICULO 38.- Solicitud de registro de un nombre comercial. Ademds de los
requisitos establecidos en los articulos 5 de la Ley y 3 de este Reglamento, la solicitud

de registro de un nombre comercial debera contener:

a) El nombre comercial, tal y como ha sido usado, y una reproduccién del mismo

cuando incluya elementos figurativos;

b) Una traducciéon del nombre comercial, cuando tuviese significado en un idioma

distinto del espafol;

c) La direccién o ubicacion de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que

identifica;

d) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;

e) El espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad,

empresa o establecimiento mercantil;
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f) La informacion relativa a la inscripcién de la entidad, empresa o establecimiento en

un registro publico u otra oficina publica, si fuere el caso;

g) La fecha en que se inici6 el uso publico del signo en el pais;

h) La indicacién de que el uso publico no ha sido interrumpido, o bien, los periodos de

interrupcion y sus causas; y

1) Toda otra informacién que se estime conveniente proporcionar a efecto de acreditar el

uso publico efectivo del nombre comercial con relacién al giro indicado.

ARTICULO 39.- Documentos anexos. A la solicitud de registro de un nombre

comercial, deberd adjuntarse:

a) Acta notarial que contenga la declaracidon bajo juramento prestada por el solicitante,

sobre los aspectos a que se refieren las literales e), g), h) e 1) del articulo anterior;

b) Los documentos que acrediten la inscripcidn de la entidad, empresa o establecimiento

en un registro publico u otra oficina publica;

c¢) El comprobante de pago de la tasa establecida; y

d) Cuatro reproducciones del nombre comercial.

e) Segun el Expediente No. 281-2003 de la Corte de Constitucionalidad, publicado en el
Diario Oficial nimero 2, tomo CCLXXIII, paginas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 del 25
de Noviembre de 2003, resolvi6 "Con lugar parcialmente la acciéon de

inconstitucionalidad" de este inciso

ARTICULO 40.- Examen de la solicitud. El Registro examinara si la solicitud cumple

con los requisitos establecidos en este Reglamento y si el nombre comercial se
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encuentra comprendido en alguno de los casos de inadmisibilidad previstos en el

articulo 72 de la Ley.

ARTICULO 41.- Resolucién. Si como consecuencia del examen a que se refiere el
articulo anterior, el Registro advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de
forma y/o a que a su juicio no resultare procedente el registro del nombre comercial,

emitira resolucién conteniendo:

a) El detalle de los errores u omisiones de forma encontrados y el requerimiento para

subsanar los mismos en el plazo de un mes; y
b) Los motivos debidamente razonados que sustentan la o las objeciones para el registro
del signo, otorgando al solicitante un plazo de dos meses para que se manifieste al

respecto.

ARTICULO 42.- Edicto. El edicto que debe publicarse respecto a la solicitud de

inscripcién de un nombre comercial, deberd contener las siguiente informacion:

a) El nombre y apellidos completos del solicitante y su domicilio;

b) El nombre y apellidos completos del representante del solicitante, asi como la calidad

en que actia el mismo, en su caso;

c¢) La fecha de presentacion de la solicitud;

d) El nimero del expediente respectivo;

e) El nombre comercial, tal como se hubiese solicitado;

f) La direccién o ubicacion de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que

identifica;

2) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;
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h) La fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para

tal efecto mediante acuerdo interno; y

1) El sello del Registro.

ARTICULO 43.- Oposiciones. Sin perjuicio de los requisitos establecidos en los
articulos 5 y 27 de la Ley y 4 de este Reglamento, el escrito de oposicién deberd

contener:

a) El nombre comercial y el nimero de expediente de la solicitud contra la cual se

formula la oposicidn;

b) Los argumentos y las pruebas en que funda su oposicion;

c¢) Si la oposicion se basa en un derecho derivado de una marca registrada o solicitada
con anterioridad, una reproduccion de la misma y la indicacién de los productos o
servicios para los cuales se hubiese solicitado o registrado y los productos o servicios

respecto de los cuales se plantea la oposicion;

d) Si la oposicion se base en un derecho derivado de una marca notoriamente conocida

no registrada ni en tramite de inscripcion en el pais, una reproduccién de la misma;

e) Si la oposicidn se basa en un derecho derivado de un nombre comercial o emblema:

1. la descripcion de las actividades que constituyen el giro o actividad mercantil del

opositor;

ii. la fecha de inicio del uso publico en el comercio;

iii. la direccién o ubicacién de la entidad, empresa o establecimiento mercantil del

opositor; y
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iv. el espacio territorial de influencia directa o de clientela efectiva de la entidad,

empresa o establecimiento mercantil del opositor.

J) St la oposicion se basa en un derecho de autor, la representacion grafica del elemento

protegido, cuando proceda.

ARTICULO 44.- Resolucion. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para
contestar la oposicién o del periodo de prueba, segtin fuere el caso, el Registro resolvera
la o las oposiciones presentadas junto con la solicitud, en forma razonada y valorando
las pruebas aportadas.

Si se resolviese a favor de la solicitud, el Registro ordenard que previo pago de la tasa
respectiva se proceda a la inscripciéon del nombre comercial, sin perjuicio de mejor
derecho de tercero, y se emita el certificado o titulo correspondiente.

ARTICULO 45.- Inscripcién. La inscripcion de un nombre comercial deberd contener:

a) El nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitucion, si fuere

persona juridica;

b) Nombre del representante titular, cuando fuere el caso;

c) El nombre comercial y una reproduccién del mismo cuando incluya elementos

figurativos;

d) La direccion o ubicacién de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que

identifica;

e) El giro o actividad de la entidad, empresa o establecimiento mercantil que identifica;

f) La fecha en que se inici6 el uso publico del signo en el pais;

g) Las fechas en que se publicé el edicto en el diario oficial;
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h) La aclaracién que la inscripcién se hace sin perjuicio de mejor derecho de tercero;

1) El ndmero de registro, fecha y firma del Registrador; y

j) El sello del Registro.

El titulo o certificado del registro del nombre comercial que se emita a favor del titular,

deberd contener los datos a que se refiere el parrafo anterior.

ARTICULO 46.- Emblemas. Las disposiciones especiales de este capitulo relativas a

nombres comerciales son aplicables asimismo a los emblemas.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS

EXPRESACIONES O SENALES DE PUBLICIDAD

ARTICULO 47.- Régimen aplicable. Son aplicables a las solicitudes de registro de
expresiones o sefiales de publicidad las disposiciones sobre marcas contenidas en este

reglamento, en lo que resulten pertinentes.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES RELATIVAS A

LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

ARTICULO 48.- REFORMADO por el Art. 2 del ACUERDO GUBERNATIVO No.
242-2006, de fecha 10 de Mayo de 2006, el cual queda asi:
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"Solicitud de registro. La solicitud de registro de una denominacién de origen podra ser

hecha por una o varias personas, individuales o juridicas, nacionales o extranjeras, que
sean o que agrupen a productores, fabricantes o artesanos, segin sea el caso, que
desarrollen su actividad en relaciéon con la denominacién solicitada en la regién o

localidad correspondiente."

En todo caso, la solicitud deberd cumplir con lo establecido en los articulos 5 y 85 de la
Ley y 3 del Reglamento. Para efectos de proporcionar la informacién a que se refieren
las literales b), d), e) y f) del articulo 85 de la Ley, el solicitante deberd describir, en

forma detallada:

a) Las actividades que ejerce y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de

produccion;

b) La zona geografica de producciéon que cubre la denominaciéon de origen, con
indicacién de altitudes y latitudes aplicables, regiones, localidades o lugares que
comprende, las caracteristicas particulares en cuanto a suelos, precipitaciéon fluvial,
variaciones de clima y otros factores naturales que incidan sobre el producto de que se

trate;

c) El proceso de produccién, elaboracion o extraccién, con indicaciéon de las
caracteristicas generales y especiales del mismo, detallando los elementos que incidan
de forma directa en las cualidades o caracteristicas del producto de que se trate,

incluyendo los factores humanos y culturales, segtin el caso;

d) El producto de que se trate, con indicacidon de las caracteristicas generales y las
caracteristicas o cualidades especiales que se deban exclusiva o esencialmente al medio
geografico en el cual se producen, derivado de la incidencia de los factores a que se

hace referencia en la literal a) de este articulo;

e) Los vinculos entre el producto, los factores naturales y los factores humanos que se

describan conforme las literales a), b) y c) de este articulo; y
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f) Una relacién histérica de la gestién de la denominacién de origen pretendida con

relacion al producto que ampara y cualquier otro elemento que sobre el grado de

conocimiento de tal denominacién tenga el publico en general.

ARTICULO 49.- Documentos que deben acompanarse a la solicitud de registro. A la
solicitud de inscripcién de una denominaciéon de origen deberdn acompaiarse todos
aquellos documentos que resulten pertinentes para acreditar la informacién y datos a
que se refiere el articulo 85 de la Ley y 48 de este Reglamento, incluyendo:

a) El o los mapas que resulten necesarios para identificar la zona geogréfica;

b) Los andlisis o estudios técnicos que respalden la informacién sobre las caracteristicas
del producto, los factores naturales y humanos descritos y el vinculo entre el producto y
dichos factores;

¢) El resumen o extracto de la solicitud;

d) Los documentos que acrediten que el solicitante ha ejercido y ejerce una actividad
productiva o artesanal, segiin se trate, en la zona geografica que abarcard la
denominacién, por lo menos durante los dos afios anteriores a la solicitud; y

e) El comprobante de pago de la tasa establecida.

ARTICULO 50.- Resumen de la solicitud. El resumen o extracto de la solicitud de
inscripcién de una denominacién de origen, a que se hace referencia en el tercer parrafo

del articulo 86 de la Ley y en el articulo anterior, deberd contener:

a) El nombre y apellidos completos del solicitante o solicitantes y, si el solicitante es

una entidad de derecho publico o privado, su nombre y el de su representante legal;

b) La denominacién de origen cuyo registro se solicita;
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c) Las regiones, localidades o lugares que comprende la zona geografica de produccion

-

a que corresponde la denominacién de origen; y,

d) El producto que identificard la denominacién de origen y la descripcion de las

caracteristicas que deben concurrir para calificar bajo tal denominacion.

ARTICULO 51.- Examen de la solicitud. El Registro examinara si la solicitud cumple

con los requisitos establecidos en los articulos 5 y 85 de la Ley y 3 de este Reglamento.

Si como consecuencia del examen a que se refiere el parrafo anterior, el Registro
advirtiese el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma y/o que la
informacién proporcionada o documentacidn no satisface los requisitos legales o resulta
insuficiente para el examen de la solicitud, requerird que se subsanen los errores u
omisiones y/o que se presente la informaciéon o documentaciéon complementaria,

fijandole para tales efectos el plazo de dos meses.

ARTICULQO 52.- Publicacién de solicitud. El edicto cuya publicacién debe ordenar el

Registro, ademads de la informacién contenida en el resumen, deberé indicar:

a) La fecha de presentacion de la solicitud;

b) El niimero del expediente respectivo;

¢) La fecha del edicto;

d) La firma del Registrador o el funcionario del Registro que aquél designe para tal

efecto mediante acuerdo interno; y

e) El sello del Registro.

ARTICULO 53.- Observaciones al registro de la denominaciéon de origen. Dentro de
los dos meses siguientes a la publicacién del edicto, cualquier persona podra formular
observaciones, objetando, aclarando o adicionando la informacién proporcionada por el
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solicitante. El interesado deberd acompafiar la documentaciéon que sustente sus

observaciones.

De las observaciones formuladas se dard audiencia al solicitante por el plazo de dos

meses.

ARTICULO 54.- Resolucién. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo
previsto para presentar observaciones o del plazo concedido al solicitante para
manifestarse sobre éstas, cuando se hubieren presentado, el Registro resolverd la
solicitud en forma razonada refiriéndose a las observaciones que hubieren sido

presentadas.

Si la solicitud fuere estimada procedente, ademds de los requisitos a que se refiere el
articulo 87 de la Ley, la resolucién que ordena la inscripcion de la denominacién de
origen mandard que se elabore y presente al Registro la normativa correspondiente al

uso y administracion de la misma dentro del plazo establecido en la Ley.

Dentro del mes siguiente a la fecha en que se encuentre firme, la resolucién a que se
refiere el parrafo anterior deberd publicarse por una sola vez en el diario oficial, para lo
cual de oficio el Registro debera extender la certificacion correspondiente, todo a costa
del solicitante, salvo que se tratare de alguno de los Ministerios a que se refiere el

articulo 84 de la Ley.

ARTICULO 55.- Normativa de administraciéon de la denominacién de origen. La
normativa de uso y administracion de la denominacién de origen a que se refiere el

articulo 87 de la Ley, deberd contener como minimo:

a) La informacién a que se refieren los articulos 85 y 87 de esta Ley y 48 de este
Reglamento, acorde con la resolucién del Registro que aprueba la inscripcién de la

denominacion de origen de que se trate;

b) La integracién del Organo de Administracién de la denominacién de origen y la
forma de suplir a sus miembros en caso de ausencia temporal o definitiva;

27



o o

-~

U d
WWV. Wl C A

Universidad de Alicante

.

c¢) Las funciones y forma de actuacién del Organo de Administracion;

d) La forma de modificar la normativa de administracién y uso de la denominacién de

origen, previamente a su presentacion al Registro para solicitar su aprobacion;

e) Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para
obtener la autorizacion de uso de la denominacién de origen y el procedimiento

aplicable a las solicitudes;

f) Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas a utilizar la denominacién

de origen,;

g) El procedimiento y requisitos a cumplir para obtener la renovacion del plazo de

autorizacién de uso de la denominacién de origen;

h) Los mecanismos de vigilancia y verificacién que se aplicardn para asegurar el uso

debido de la denominacion de origen;

i) Las infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que

deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la denominacién de origen; y

j) Las causas por las cuales procede la cancelacion de la autorizacién de uso otorgada a

una persona.

ARTICULO 56.- Aprobacién de la normativa. Presentada la normativa de uso y
administracién de la denominacién de origen, el Registro procederd a examinar si la
misma se ajusta a las disposiciones de la Ley y este Reglamento. En el caso de que lo
estime necesario, podré requerir al solicitante que realice modificaciones a la normativa

propuesta.

En un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha de presentacién, o de
realizadas las modificaciones requeridas, el Registro emitird resolucién aprobando la
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normativa de uso y administracion y ordenando que la misma se publique por una sola

-

vez en el diario oficial a costa del solicitante, salvo que se tratare de alguno de los
Ministerios a que se refiere el articulo 84 de la Ley. La normativa de uso y

administracion entrard en vigencia ocho dias después de su publicacion.

ARTICULO 57.- Modificaciones a la normativa. Corresponde al Organo de
Administracion la facultad de solicitar al Registro la aprobacion de modificaciones a la
normativa de uso y administracion de la denominaciéon de origen. En tal caso, serd

aplicable el procedimiento establecido en el articulo anterior.

ARTICULO 58.- REFORMADO por el Art. 3 del ACUERDO GUBERNATIVO No.
242-2006, de fecha 10 de Mayo de 2006, el cual queda asi:

"Organo de Administracién. El argano de Administracion de la denominacién de origen

nacional estard integrado por:

a) Un representante del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,

b) Un representante del Ministerio de Cultura y Deportes;

¢) Un representante del Registro; y

d) Los representantes que designen los productores, fabricantes o artesanos que
hubieren calificado para utilizarla"
El plazo en que los mismos ejercerdn sus cargos y la forma de su designacion serdn

determinados en la normativa de uso y administracion.

Cuando se integre por primera vez el Organo de Administracién de una denominacién
de origen, el plazo del periodo inicial de funciones no podrad ser mayor a un afo, y en
sustituciéon de los representantes de los productores, fabricantes o artesanos que
hubieren calificado para utilizarla, lo integrardn los representantes que sean designados
por los solicitantes de la inscripcién de la denominacién de origen, o bien, en su defecto,
por los representantes designados por los productores, fabricantes o artesanos del
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producto a que corresponda la denominacion de origen y que hayan desempefiado sus

actividades en el lugar designado por la misma durante los tltimos dos afios.

ARTICULO 59.- Autorizacién de uso. Las personas interesadas en utilizar una
denominacién de origen deberdn solicitar al Organo de Administracion la respectiva
autorizacién, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido en la

normativa de uso y administracion.

Para los efectos consiguientes, el Organo de Administracion deberé llevar un registro de
las autorizaciones de uso que conceda, debiendo aplicar en lo que resulten pertinentes

las disposiciones contenidas en este Reglamento relativas a la actividad registral.

ARTICULO 60.- Cancelaciéon de autorizaciones. La autorizacion de uso de una

denominacion de origen podra cancelarse en los siguientes casos:

a) Por vencimiento del plazo de la autorizacién, si no se ha solicitado en tiempo su

renovacion;

b) Por renuncia voluntaria del titular de la autorizacidn;

c) Por el uso de la denominacién de origen en forma contraria a lo que establece la
normativa de uso y administracion, cuando ese uso amenace o cause desprestigio a la

denominacién de origen, incluyendo pérdida del valor econémico de la misma; y

d) Por las otras causas que establezca la normativa de uso y administracion.

Cuando el Registro tenga conocimiento de alguna causal de cancelacién contenida en
las literales c) y d) anteriores, podrd recabar cualquier otra informacién o
documentacién complementaria y, de la denuncia y pruebas aportadas, dard audiencia
por el plazo de un mes a la persona autorizada y al Organo de Administracién, para que

se manifiesten al respecto.
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Evacuadas las audiencias o vencido el plazo sefialado, el Registro deberd resolver sobre

-

si procede o no la cancelacién de la autorizacidon de uso y, en su caso, notificard al

Organo de Administracién para que proceda a la anotacion correspondiente.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES RELATIVAS A
PATENTES DE INVENCION

ARTICULO 61.- Formalidades de la solicitud de patente. Ademds de los requisitos
establecidos en la Ley vy el articulo 3 de este Reglamento, la solicitud de patente debera
indicar, cuando proceda, si la invencién ha sido objeto de divulgacién previa como
resultado directo o indirecto de los actos a que se refieren los parrafos tres y cuatro del

articulo 94 de la Ley.

Todas las pédginas de la solicitud y de los documentos anexos a que se refiere el articulo
105 de la Ley que justifican la patentabilidad de la invencion, deberdn estar foliadas con

numeros arabigos.

Las unidades de peso y medida se expresardn segtn el sistema métrico, las temperaturas

se expresardn en grados centigrados y la densidad se expresard en unidades métricas.

Las indicaciones de calor, energia, luz, sonido y magnetismo, las formulas matematicas
y las unidades eléctricas, se expresardn de manera que sean generalmente entendidas
por una persona capacitada en la materia técnica correspondiente. Para las férmulas
quimicas se utilizardn los simbolos, pesos atomicos y férmulas moleculares de uso

general.

Cuando la invencién se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un
material biolégico, la documentaciéon que acredite el depdsito de dicho material debera
presentarse a mas tardar dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud.
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ARTICULO 61 Bis.- ADICIONADO por el articulo 5 del ACUERDO
GUBERNATIVO No. 15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda

asf:

"Titulo para patentar. El titulo con el que el solicitante justifica el derecho a obtener la
patente, que debe adjuntar a la solicitud de conformidad con el literal f) del articulo 105

de la Ley, podra ser:

a) El documento en que conste la transferencia del derecho a patentar, a que se refiere el

segundo parrafo del articulo 99 de la Ley;

b) El contrato, en los casos comprendidos en el articulo 100 de la Ley; o

c¢) El contrato o convenio celebrado entre patrono y .trabajador, de acuerdo al parrafo

final del articulo 101 de la Ley."

ARTICULO 62.- Reduccion de tasas. Para obtener el beneficio de la reduccién de tasas
establecido en el articulo 169 de la Ley, serd suficiente que el compareciente lo
manifieste expresamente en su solicitud, adjuntando el acta notarial en donde conste su

declaracion jurada.

Si el Registro estableciera posteriormente que no concurren en el solicitante las
circunstancias establecidas en el citado articulo 169 de la Ley ordenard al inventor que
dentro de los cinco dias siguientes procesa al pago de la diferencia no cancelada en
virtud del beneficio, sin perjuicio de certificar lo conducente a los tribunales del orden

penal si el contenido de la declaracion estuvieren viciadas de falsedad.

ARTICULO 63.- Unidad de la invencién. Cuando la solicitud se refiera a un grupo de
invenciones vinculadas entre si, se entenderd que existe unidad de la invencién cuando
las reivindicaciones independientes formen parte de un mismo concepto inventivo, ain

cuando pertenezcan a categorias diferentes. En todo caso se entenderd que hay unidad
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de invencion cuando una misma solicitud contenga reivindicaciones independientes en

las siguientes combinaciones:

a) un producto y un procedimiento para su preparacion o fabricacion;

b) un producto y una utilizacién o aplicacién del mismo;

¢) un producto, un procedimiento para su preparacién o fabricacion y una utilizacién o

aplicacion del producto;

d) un procedimiento para la preparacion o fabricacion de un producto y una utilizacién o

aplicacion del producto;

e) un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica del procedimiento;

(o)

f) un producto, un procedimiento para su preparaciéon o fabricacién y un aparato o

medio para la puesta en préctica del procedimiento.

ARTICULO 64.- Dibujos. Se considerard que los dibujos son necesarios para la
comprension de los modelos de utilidad y los disefios industriales. Los dibujos deben
ajustarse a los siguientes requisitos:

a) Seran realizados en trazos negros suficientemente nitidos y uniformes;

b) Una misma pégina podrad contener dos o mds figuras, pero deberdn estar claramente

separadas y de preferencia orientadas verticalmente;

c) cada elemento de cada figura de los dibujos debera identificarse con un signo de

referencia, de preferencia con nimeros arabigos;
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d) Los mismos signos de referencia deberdn emplearse para los mismos elementos o

figuras cuando estos aparecieran mds de una vez y cuando se mencionen en la

descripcién o en las reivindicaciones;

e) No deberdn exceder del tamafio de una hoja de papel carta.

ARTICULO 65.- Facultad del Registro para requerir la presentacion de dibujos. Si a la
solicitud no se acompaiian dibujos y estos son necesarios para la mejor comprension de
la invencidn a juicio del Registro, éste podré requerir al solicitante para que los presente

dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la notificacion respectiva.

Los dibujos no podran ampliar el contenido o alcance de la solicitud.

ARTICULO 66.- Fotografias. El Registro podré requerir la presentacién de fotografias
como complemento de los dibujos, en los casos en que estos no sean suficientes para
ilustrar las caracteristicas de la invencién o no sean idéneas para cumplir con dicho
objetivo. En tal caso deberdn presentarse tantas fotografias como copias de la solicitud

se acompaiien.

Las fotografias no podran ampliar el contenido o alcance de la solicitud.

ARTICULO 67.- Reivindicaciones independientes y reivindicaciones dependientes.
Una reivindicacion serd considerada independiente cuando define la materia protegida
sin hacer referencia a otra reivindicaciéon. Una reivindicacion serd considerada
dependiente cuando comprenda o se refiera a otra reivindicaciéon. Cuando la
reivindicacion dependiente se refiere a dos 0 mds reivindicaciones, se considerard como

reivindicacion dependiente multiple.

Toda reivindicaciéon dependiente deberd indicar en su predmbulo el numero de la

reivindicacion que le sirve de base.

Las reivindicaciones dependientes se consignardn a continuacién de las reivindicaciones
que les sirvan de base.
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ARTICULO 68.- Instituciones de depdsito de material biolégico. A los efectos de lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 109 de la Ley, el Registro mantendrd una
lista actualizada de las instituciones nacionales e internacionales reconocidas para

efectuar el depdsito de las muestras de material biolégico.

El reconocimiento de las instituciones de depdsito deberd realizarlo el Registro de
conformidad con las disposiciones especiales que al efecto emita con base en los
criterios y reglas contenidas en el Tratado de Budapest Sobre el Reconocimiento
Internacional del Depdsito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en

Materia de Patentes de 1977 y su Reglamento.

ARTICULO 69.- Consulta de expedientes. La consulta del expediente de una solicitud
de patente para fines de informacién a que se refiere el dltimo parrafo del articulo 114
de la Ley, se efectuard exclusivamente en las oficinas del Registro y en presencia de un

funcionario o empleado del Registro.

No se considerardn parte del expediente accesible al publico para su consulta los
proyectos de resoluciones y cualesquiera otros documentos preliminares preparados por

los examinadores o por otros funcionarios o personal del Registro.

ARTICULO 70.- Examen de fondo. De conformidad con lo previsto en el articulo 117
de la Ley, el examen de fondo serd realizado preferentemente por los examinadores del
propio Registro. Cuando las circunstancias particulares asi lo determinen, el Registro
podra disponer que dicho examen sea efectuado por técnicos independientes, o bien, por
entidades publicas o privadas, nacionales o extranjeras. A tal efecto, el Registro,
establecerd en resolucién los requisitos minimos que los examinadores independientes o
de las entidades mencionadas deben acreditar, la remuneracién que corresponda y el
procedimiento para seleccionar a los candidatos, salvo cuando se hubiere concertado
previamente acuerdos o convenios de cooperacion con aquellas entidades al tenor de lo
previsto en el literal g) del articulo 90 de este Reglamento, en cuyo caso se estard a lo

previsto en los mismos.

35



o o

l J_r\Ja
WWVW. Wl C » 6

Universidad de Alicante A
Para efectos de lo dispuesto en el parrafo cuarto del articulo 117 de la Ley, se entendera

-

que los hechos mencionados en las literales a) y b) se considerardn para determinar la
novedad de la invencién; y los hechos mencionados en las literales a), b), ¢) y d) para

determinar el nivel inventivo de la invencion.

Al efectuar el examen de fondo el Registro debe tomar en consideracion, siempre que

hayan sido presentadas dentro del plazo establecido en el articulo 116 de la Ley:

a) Las observaciones formuladas por terceros; y

b) La informacién y documentos que sobre esas observaciones haya presentado el

solicitante.

ARTICULO 71.- Exhibicién de la invencién. Cuando se estime necesario para realizar
el examen de fondo y la descripcién o los dibujos presentados no fueren suficientes para
comprender la invencién, el Registro podrd requerir al solicitante que exhiba o
proporcione temporalmente un ejemplar o modelo de la invencién cuya proteccién se

solicite, ya sea en tamafio normal o a escala, segin el caso y su naturaleza.

ARTICULO 72.- Concesién de la patente. Si con motivo del resultado del examen de
fondo, se determina la patentabilidad de la invencidn, el Registro procederda a la
inscripcidn, previa acreditacion del pago de la tasa que corresponda. Si el solicitante no
cumple con efectuar dicho pago dentro del plazo establecido en el articulo 12 de la Ley,

se tendra por abandonada la solicitud.
Si la patentabilidad de la invencién hubiere sido determinada parcialmente, no se
procedera a la inscripcién hasta que el solicitante presente las reivindicaciones de

conformidad con lo aprobado por el Registro.

ARTICULO 73.- Certificado de patente. El certificado de patente ademads de los datos

de inscripcidn deberd indicar el plazo de vigencia y la fecha de su vencimiento.

36



o o

l J_r\Ja
WWVW. Wl C » 6

Universidad de Alicante A
Para emitir el certificado de patente, el solicitante debera presentar la descripcion, las
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reivindicaciones aprobadas, los dibujos y el resumen de la invencién, de conformidad
con los términos en que la patentabilidad hubiere sido determinada por el Registro, los
que se adjuntardn al certificado, firmados y sellados por el Registrador. Hasta en tanto el

solicitante no presente los documentos actualizados; el Registro no emitir4 el certificado.

ARTICULO 74.- Anualidades. La primera tasa anual para el mantenimiento de la
vigencia de una patente se pagard antes de comenzar el tercer afio, contado desde la
fecha de presentacion de la solicitud, siempre que se hubiere emitido el certificado de la
patente. En caso contrario, las anualidades que se hubieren causado a la fecha de la
emision del certificado deberdn hacerse efectivas dentro de los dos meses siguientes a
esa fecha, sin perjuicio del derecho del periodo de gracia a que se refiere el tercer

parrafo del articulo 170 de la Ley.

El solicitante podra pagar en forma anticipada el monto de las anualidades que establece

el Arancel.

ARTICULO 75.- Titulo que justifica la enajenacién, cambio de nombre o licencia. El
titulo que debe presentarse al Registro y en virtud del cual deba anotarse la enajenacién
o cambio de nombre respecto a una solicitud de patente o a una patente ya concedida, o
bien, un contrato de licencia de uso de la misma, puede consistir en copia legalizada del

documento original o un resumen del mismo firmado por las partes.
ARTICULO 76.- Divisién de la solicitud. En cualquier caso de divisién de la solicitud
de patente, ademds de lo dispuesto en el articulo 121 de la Ley, el Registro debera

observar los siguientes requisitos:

a) El Registro certificard, a costa del solicitante, las copias del expediente original que

sean necesarias para constituir el expediente de cada solicitud fraccionaria;

b) Cada solicitud fraccionaria hard referencia al nimero de la solicitud original y a la

fecha de presentacion de la misma;
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c¢) Efectuada la division, cada solicitud fraccionaria se tramitard por separado como si se

hubieran presentado de manera independiente desde el inicio; y

d) La publicacion del edicto a que se refiere el articulo 114 de la Ley, surtird efectos

para cada solicitud fraccionaria.

ARTICULO 77.- Modificacién y conversiéon de solicitudes. En cualquier caso de
divisién o conversion de la solicitud, de conformidad con lo que establecen los articulos
121 y 123 de la Ley, el solicitante estard obligado a presentar nuevamente, los
documentos a que se refiere el articulo 105 y aquellos otros que le hubieren sido
requeridos por el Registro de conformidad con el articulo 118 de la misma Ley y en este

Reglamento.

ARTICULO 78.- Licencias obligatorias. Cuando se solicite por parte de una autoridad
o de una persona interesada la concesion de una licencia obligatoria en los casos
previstos en el articulo 134 de la Ley, el Registro dard audiencia al titular de la patente

por el plazo de un mes.

Si a juicio del Registro fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por las partes,
o aquellos que se estime necesario recabar de oficio, se decretard la apertura a prueba

por un plazo de dos meses comunes.

Vencido el plazo anterior, el Registro resolverd en forma razonada y, cuando se
accediere a la peticién, deberd pronunciarse asimismo respecto a los términos y
condiciones a que se refieren los articulos 135 y 136 de la Ley. Contra dicha resolucioén
unicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo Contencioso

Administrativo.

ARTICULO 79.- Cancelacién, Modificacion o Revocatoria de licencias obligatorias.
Recibida una solicitud de cancelacion, de modificacion o de revocatoria de una licencia
obligatoria, el Registro dard audiencia al titular de la licencia por el plazo de un mes. Si

fuere necesario a juicio del Registro recibir medios de prueba ofrecidos por las partes en
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este procedimiento, o aquellos que se estime necesario recabar de oficio, se decretara la
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apertura a prueba por un plazo de dos meses comunes.

Dentro del mes siguiente al vencimiento de los plazos establecidos en el parrafo anterior,
el Registro resolverd la solicitud en forma razonada, haciendo las declaraciones que
correspondan de conformidad con los articulos 136, 137 y 138 de la Ley. Contra dicha
resolucion unicamente cabe el recurso de revocatoria establecido en la Ley de lo

Contencioso Administrativo.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES RELATIVAS A
PATENTES DE MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 80.- Modelos de utilidad. Las disposiciones contenidas en el presente
Reglamento relativas a patentes de invencidn serdn aplicables, en lo que resulte

pertinente, a los modelos de utilidad.

CAPITULO X

DISPOSICIONES RELATIVAS A
DISENOS INDUSTRIALES

ARTICULO 81.- Disefios industriales. Salvo las disposiciones especiales que figuran
en este capitulo, las normas contenidas en el presente Reglamento relativas a patentes de

invencion serdn aplicables a los disefios industriales, en lo que resulte pertinente.
ARTICULO 82.- Descripcion del disefio. La reproduccion gréfica o fotografias de un

disefio industrial que se acompaiien a la solicitud de registro del mismo de conformidad

con lo dispuesto en el articulo 156 de la Ley, podrd complementarse con una relacién
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descriptiva de la forma del disefio en cuestion, con el objeto de facilitar al Registro el

examen de fondo.

ARTICULO 83.- Modificaciéon y correcciéon de la solicitud de disefio. Ninguna
modificacién o correccidén de una solicitud de registro de un disefio industrial podré
implicar una alteracion de las reproducciones de un disefo industrial contenido en la

solicitud original.

ARTICULO 84.- Registro del disefio industrial. El certificado del registro de un disefio
industrial, ademds de los datos de inscripciéon deberd indicar el plazo de vigencia, la
fecha de su vencimiento, la indicacion de que el registro se concede sin perjuicio de

mejor derecho de tercero y debera ser firmado por el Registrador.

Para emitir el certificado, el solicitante debera presentar la descripcién y los dibujos del
disefio, de conformidad con los términos en que el registro hubiere sido concedido, los
que se adjuntaran al certificado, firmados y sellados por el Registrador. Hasta en tanto el

solicitante no presente los documentos actualizados, el Registro no emitird el certificado.

CAPITULO XI

DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

ARTICULO 85.- Secretos Empresariales. Los secretos empresariales podran estar
referidos a la naturaleza, caracteristicas o finalidad de los productos o servicios, a los
métodos o procesos de produccién o a los medios o formas de distribucién o

comercializacién de productos o prestacion de servicios.

La proteccion de un secreto empresarial procederd mientras existan las condiciones

establecidas en el referido 174 de la Ley.

ARTICULO 86.- Obligaciéon de divulgar. No podrd ser considerada como secreto
empresarial aquella informacion que deba ser divulgada por disposicion legal.
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No se considerard que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion

legal:

a) Aquella informacién cuya presentacion sea requerida por orden de autoridad judicial;

y

b) Los datos de prueba u otra informacién que deba ser presentada ante la autoridad
competente, con motivo o dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir
para obtener la autorizacion para la comercializaciéon o la venta de un producto

farmacéutico o agroquimico.

ARTICULO 87.- Proteccién de los datos de prueba u otra informacion. Para gozar de
la proteccion de los datos de prueba u otra informacién que se suministra para obtener la

autorizacién de comercializaciéon de un producto farmacéutico o agroquimico:

a) El solicitante deberd indicar expresamente que proporciona la informacién bajo

reserva de confidencialidad;

b) El producto cuya aprobacion se solicite debe contener un nuevo componente quimico

o ingrediente activo; y

c¢) La informacién proporcionada no debe haber sido anteriormente divulgada en

cualquier lugar del mundo.

Asimismo, el solicitante deberd acompaiiar declaracion jurada ante Notario en la que se
manifieste respecto a la concurrencia de las condiciones establecidas en los literales
precedentes y, asimismo, declare que es legitimo poseedor de los datos por haberlos

generado, o bien, que los ha obtenido legitimamente por un tercero.

La proteccion que corresponde en virtud de lo establecido en el articulo 177 de la Ley

no se extiende a aquellos otros documentos o actuaciones administrativas contenidas en
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el expediente respectivo, que tienen el cardcter de publicos en virtud de lo establecido

en el articulo 30 de la Constitucion Politica de la Republica.

ARTICULO 87 Bis.- ADICIONAL por el articulo 2 del ACUERDO GUBERNATIVO
No. 3-2005, vigente desde el (08 de Enero de 2005), el cual queda asi:

"Con el objeto de garantizar la proteccion de los datos de prueba u otra informacién, a

que se refiere el articulo anterior, deberd tenerse en cuenta lo siguiente:

a) La autoridad competente deberd verificar que las solicitudes de aprobacion para la
venta, uso, comercializaciéon o distribuciéon de productos farmacéuticos y quimicos
agricolas cumplan con los requisitos que, el producto es nuevo en Guatemala, que no se
tenga informacion divulgada en ninguna publicacién nacional o internacional

reconocida y que este protegida la informacién o datos de prueba internacionalmente.

b) La autoridad competente podra aprobar la venta, uso, comercializacion o distribucién
de productos farmacéuticos y quimicos agricolas, siempre que determine que es nuevo
en Guatemala y que ya no gozan de proteccion en el pais donde se otorgd por primera
vez la aprobaciéon para la venta, uso, comercializaciéon o distribucién del producto

farmacéutico o quimico agricola.

c) La autoridad competente podrd aprobar para la venta, uso, comercializaciéon o
distribucién de productos farmacéuticos o productos quimicos agricolas al titular de los
datos de prueba o informaciéon no divulgada por el resto del periodo por el que se
encuentre protegido en el pais donde obtuvo la primera aprobacion para la venta, uso,

comercializacion o distribucion.

d) Los datos de prueba se protegerdn por un periodo de 5 afios para productos
farmacéuticos y de 10 afios para productos quimicos agricolas, cuando no se tenga
informacién divulgada en ningtin medio en cualquier pais, sea nuevo en Guatemala y no
haya obtenido aprobacién previa para la venta, uso, comercializacién o distribucién en

ningun pais del mundo.
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e) La autoridad competente podrd otorgar la aprobaciéon para la venta, uso,
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comercializacién o distribucién de producto farmacéutico o quimico agricola, cuando se
haya determinado previamente por la autoridad correspondiente que el propietario de
los datos de prueba o informacién no divulgada incurre en practicas anticompetitivas
que permiten, entre otros, el abuso de su posicion dominante en el mercado o que

promueve practicas monopdlicas."”

ARTICULO 88.- Alcance del derecho. El derecho a que se refiere el segundo parrafo
del articulo 177 de la Ley, no impedird que un tercero solicite la autorizacién para la
comercializaciéon de un producto igual o similar que contenga el mismo componente
quimico o ingrediente activo, ain cuando se base en los mismo datos de prueba, si el
nuevo solicitante acredita que obtuvo esta informacién en forma legitima o que tuvo
acceso a la misma por haber sido divulgada en cualquier otro lugar del mundo. En todo
caso, el nuevo solicitante deberd acompafiar a su solicitud declaracién jurada ante

Notario sobre tales extremos.

ARTICULO 89.- Responsabilidad. Todo empleado o funcionario publico que con
motivo de su empleo, puesto o cargo tuviere acceso a los datos de prueba u otra
informacién a que se refiere el articulo 177 de la Ley, deberd abstenerse de divulgarlos
sin causa justificada, pues de lo contrario quedard sujeto a las responsabilidades civiles

o penales que correspondan.

CAPITULO XII

DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL REGISTRO, EN MATERIA INDUSTRIAL

ARTICULO 90.- Registro de la Propiedad Intelectual. El Registro es la dependencia
administrativa del Ministerio de Economia responsable de la inscripcidn y registro de
los derechos en materia de Propiedad Intelectual. En lo que respecta a Propiedad

Industrial le corresponde:
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a) La organizacion y administracion del registro de los derechos de Propiedad Industrial,

en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisicién y mantenimiento
de los derechos relativos a signos distintivos, invenciones, modelos de utilidad y

disefos industriales;

b) La planificacién y desarrollo de programa de difusion, capacitacién y formacién en
materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboracién con

entidades nacionales, extranjeras e internacionales;

c) La coordinacién de politicas, estrategias y acciones con las instituciones publicas o
privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan relaciéon o
interés con el fomento y la protecciéon de los derechos de Propiedad Industrial, la
transferencia de tecnologia, asi como con el estudio y promocién del desarrollo

tecnoldgico y la innovacion;

d) Proporcionar informacién al publico y usuarios respecto a la Propiedad Industrial, asi
como aquella informacién y cooperacion técnica que le sea requerida por las

autoridades competentes;

e) Brindar asesoria técnica juridica a los inventores nacionales, abogados, usuarios y
publico en general con relacién a la presentacion de solicitudes y al cumplimiento de los

requisitos y trdmites establecidos en a Ley y en este Reglamento;

f) Promover la creatividad intelectual en invenciones de aplicacion industrial, apoyando
su desarrollo e impulsando la transferencia de tecnologia mediante la divulgacion de los
acervos documentales sobre invenciones publicadas en el pais o en el extranjero, la
asesoria sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los recursos
necesarios, mediante la organizaciéon de exposiciones y certimenes nacionales,
regionales e internacionales, incluyendo el otorgamiento de premios y reconocimientos

que estimulen la actividad inventiva;

g) Concertar convenios de cooperaciéon o coordinacién con instituciones publicas o
privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor cumplimiento de sus
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objetivos, principalmente para el intercambio de experiencias administrativas y

metodologia de trabajo, la capacitacion de su personal, la organizacién de bases de
datos, el intercambio de publicaciones y la actualizacién de acervos documentales en

materia de Propiedad Industrial;

h) Realizar estudios sobre la situacién de la Propiedad Industrial a nivel nacional e
internacional y participar en las reuniones o foros internacionales relacionados con esa

materia, cuando asi lo dispongan las autoridades del Ministerio de Economia;

1) Actuar como 6rgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las distintas

dependencias y entidades de la administracion publica;

J) Participar en coordinacién con las dependencias competentes del Ministerio de

Economia en las negociaciones comerciales sobre la materia;

k) Elaborar la memoria de labores de cada afio, incluyendo datos estadisticos sobre las

actividades registrales de ese periodo;

1) Hacer del conocimiento del Procurador General de la Nacién de aquellas infracciones
a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los intereses del Estado, para

que se ejerciten las acciones procedentes;

m) Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que tenga

conocimiento; y

n) Cumplir todas las demds funciones, atribuciones y actividades que le sean asignadas

de conformidad con la Ley y este Reglamento.

ARTICULO 91.- Organizaciéon del Registro. El Registro estard a cargo de un
Registrador, quien sera asistido en el cumplimiento de sus funciones sustantivas por uno
o mdas Sub Registradores quienes actuardn por delegacion de aquel. Para el
cumplimiento de sus funciones el Registro se organiza con los departamentos
siguientes:
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a) El Departamento de Marcas y Otros Signos Distintivos;

b) El Departamento de Patentes y Disefios Industriales;

c¢) El Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y

d) El Departamento Administrativo.

Los Departamentos podran contar con el apoyo técnico de las asesorias que se estimen

necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

El Departamento Administrativo velard por el desempeio eficiente y eficaz del Registro,
correspondiéndole la supervision de la administracion financiera, los recursos humanos

y los recursos de informatica y sistemas.

El Registro contard ademds con un Secretario General, que podrd estar a cargo del

Departamento Administrativo.

ARTICULO 92.- Funciones del Registrador. El Registrador tendrd a su cargo las

siguientes funciones:
a) Emitir las resoluciones que correspondan en los asuntos sometidos a su conocimiento
y requerir a los interesados los documentos adicionales que estime necesarios para

resolver;

b) Autorizar con su firma y sello del Registro las inscripciones y anotaciones que

correspondan;

c) Emitir los certificados o titulos que acrediten la titularidad de los derechos inscritos,

asi como las reposiciones de estos en caso de extravio o destruccion;
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d) Emitir informes o dictimenes sobre los asuntos de su competencia, cuando le san

requeridos por las autoridades administrativas superiores o judiciales competentes;

e) Organizar y dirigir el trabajo y actividades que correspondan al Registro;

f) Formular el proyecto de presupuesto de la institucion y ejecutar el mismo;

g) Autorizar las publicaciones que sobre el tema de propiedad intelectual realice el

Registro;

h) Emitir acuerdos internos, circulares, instructivos y guias de criterios relacionados con

sus actividades;

1) Disponer las medidas disciplinarias que correspondan respecto a los funcionarios y

empleados administrativos; y

J) Cualesquiera otras necesarias o convenientes a una buena y eficaz administracion.

ARTICULO 93.- Facultades de los Sub Registradores y responsables de
Departamentos. Los jefes de departamento emitirdn las resoluciones de tramite en los
asuntos sometidos a su conocimiento y, si tienen el cargo de Sub Registradores,

autorizardn con su firma las inscripciones que correspondan.

CAPITULO XIII

ACTIVIDAD REGISTRAL

ARTICULO 94.- Numeracién de expedientes. Los expedientes que se formen en el
Registro se numerardn en series anuales separadas, que comenzardn con el primera
solicitud presentada en cada afio. El nimero de cada expediente se constituird con los
cuatro digitos del afio de presentacién de la solicitud, seguido del nimero correlativo
que le corresponde a la misma atendiendo a la fecha y hora de presentacion.
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ARTICULO 95.- Control de documentos e inscripciones. El Registro llevard y

mantendrd por un medio adecuado, constancia de los documentos e inscripciones

siguientes:

a) Presentacion de solicitudes;

b) Registro de Marcas;

c¢) Registro de Nombres Comerciales y Emblemas;

d) Registro de Expresiones o Sefiales de Publicidad;

e) Registro de Denominaciones de Origen;

f) Registro de Patentes de Invencion;

g) Registro de Patentes de Modelos Utilidad;

h) Registro de Disefios Industriales;

1) Gravamenes sobre derechos inscritos;

j) Gestores Oficiosos y fianzas; y

k) Cualquier otro que el Registrador estime necesario para el adecuado y eficiente

desarrollo de la labor registral.
El Registro deberd contar ademds con un archivo especial para llevar el control

numérico de los reglamentos de uso de las marcas colectivas y de las marcas de

certificacion y las normativas de uso de las denominaciones de origen.
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ARTICULO 96.- Libros de registro. Cuando las inscripciones se asisten en libros, estos

deberan tener en la cardtula una identificacién que debera expresar el nombre y nimero
de orden del libro. Estos serdn autorizados por el funcionario del Ministerio de
Economia que corresponda, especificando en la primera péagina el nimero de folios de
que consta el libro y las circunstancias de hallarse todos ellos debidamente numerados y

sellados.

Los libros del Registro serdn numerados por orden de antigiiedad y podran llevarse

varios tomos a la vez de una misma clase, cuando sea necesario.

ARTICULO 97.- Otros sistemas de registro. El Ministerio de Economia, por medio de
Acuerdo Ministerial, autorizard el establecimiento de sistemas de registro distintos al
indicado en el articulo anterior, tales como el sistema de hojas movibles o el de

inscripcidn y firma electrénica.

ARTICULO 98.- Publicidad. Los registros, expedientes y archivos, cuando proceda,
podrdn ser objeto de consulta directa por el interesado bajo la responsabilidad de un
funcionario del Registro. El interesado podrd obtener, a su costa, copias simples o
certificadas y constancias y certificaciones de los documentos e inscripciones que obran

en el Registro.

Cuando el Registro esté en posibilidad de establecer nuevas modalidades de servicios,
las consultas podrdn hacerse por medios electrénicos, en la forma que el propio Registro

determine.

ARTICULO 99.- Reposicioén de libros. Cuando con motivo de cualquier siniestro o
acto doloso o culposo se perdieren o quedasen destruidos, dafiados o ilegibles, en todo o
en parte, los libros del Registro, el Registrador levantara acta en la que haré constar, con
la mayor claridad, cudles son los libros que faltan o que han sufrido dafio y las medidas

de seguridad y de conservacion que hubiese dispuesto.

Tomando como base el acta a que se refiere el parrafo anterior, el Ministro de Economia,
mediante Acuerdo, ordenard la reposicién de los libros, previniendo a los interesados,
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por medio de avisos publicados en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor
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circulacién, que dentro de los tres meses siguientes, contados desde la fecha de la
publicacién, presenten al Registro la certificacion o titulo que acredite el derecho que

tuvieren inscrito. Dicho plazo podrd prorrogarse, segun las circunstancias.

Si los interesados no se presentaren dentro de los plazos fijados, el Registrador hara las
reinscripciones que correspondan con base en la documentacion que obre en el Registro,

sin responsabilidad de su parte.

ARTICULO 100.- Reposiciéon de expedientes. Sin perjuicio de las responsabilidades a
que haya lugar y a la imposicién de medidas disciplinarias al personal responsable, la
reposicion de un expediente perdido o destruido total o parcialmente, deberda ser
ordenada por el Registrador en forma inmediata, de oficio o a solicitud del interesado.
Para tales efectos, el Registrador deberd mantener organizado y actualizado el archivo
de duplicados de solicitudes, resoluciones, edictos y documentos, el cual podré estar en

soporte magnético.

Cuando la reposicion fuere de un expediente formado con anterioridad a la vigencia de
este Reglamento y respecto al cual no hubiese duplicado en el archivo, el Registrador
podrd ordenar la reposiciéon con base en las copias de la solicitud inicial, de las
resoluciones notificadas, de las publicaciones y de cualquier otra documentacién que
estimase necesario requerir el solicitante. En vista de la documentacion recabada o la
presentada por el interesado, el Registrador ordenard la reposicion indicando en su
resolucion las medidas adoptadas, las actuaciones y documentos a reponer y el estado
del expediente a partir del cual debe continuarse el tramite respectivo. En tales casos, la
reposicion no perjudicara derechos o intereses de terceros, quienes podran promover las

acciones que correspondan.

ARTICULO 101.- Reposiciéon de edicto y orden de pago. El Registro podrd ordenar,
por una sola vez y a costa del interesado, que se proceda a la reposicion de un edicto o
de una orden de pago, siempre que asi le sea solicitado por escrito y no hayan
transcurrido los plazos que, con relacion a cada categoria de derecho, resulten aplicables
de conformidad con lo establecido en la Ley o este Reglamento.
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CAPITULO X1V

INSCRIPCIONES

ARTICULO 102.- Forma de realizar las inscripciones. Cada inscripcion tendrd al
principio el nimero correlativo que le corresponde. Los espacios en blanco que
permitan intercalaciones se llenardn con una linea antes de que sea firmada la

inscripcion.

Seran nulas las adiciones, entrerrenglonaduras y testados si no se salvan integramente
antes de la firma del Registrador, siendo prohibido, en absoluto, hacer raspaduras o

tachaduras.

ARTICULO 103.- Correccién de errores. El Registrador de oficio o a solicitud del
titular o por orden judicial, podrd modificar una inscripcién para corregir algin error
cometido. Los errores materiales podrdn ser corregidos mediante anotacién al margen

de la inscripcidn y los errores de concepto mediante una nueva inscripcion.

Se entenderd que se ha cometido error material cuando se han escrito unas palabras por
otras, se ha omitido la expresion de algiin requisito o circunstancia cuya falta no causa
nulidad, o bien, cuando se ha consignado en forma equivoca alguno de los requisitos de
la inscripcidn, siempre que con ello no se cambie el sentido general de la inscripcién ni

de ninguno de sus conceptos.

Se entenderd que existe error de concepto cuando alguna de las palabras expresadas en

la inscripcién alteren o varien su verdadero sentido sin causar su nulidad.

ARTICULO 104.- Anotaciones. Todas las anotaciones relativas a enajenaciones,
licencias, modificaciones, limitaciones, derechos reales, cancelaciones u otras
circunstancias que afecten un derecho inscrito se hardn constar en el mismo folio donde
se hubiere realizado la inscripcidon cuando materialmente ello fuere posible.
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Cuando no fuere posible realizar la anotacién en el mismo folio de la inscripcion, se

pondra al margen de ésta razoén que exprese brevemente la relacién entre una y otra

indicando tomo, nimero y folio del nuevo asiento.

En todo caso debera mencionarse e identificarse en las anotaciones la resolucion, el

titulo, despacho judicial u otro documento que las motivare.

ARTICULO 105.- Alcance de la inscripcién de marcas y otros signos. Cuando proceda
segtn el caso, al pie de cada asiento de inscripcién de una marca u otro signo distintivo
y en el certificado o titulo que se emitiere, el Registro colocara un sello en el cual haga
constar que la exclusividad o alcance de la proteccién del signo de que se trate no se

extiende a aquellos términos o elementos que sean de uso genérico o comun.

CAPITULO XV

CLASIFICACIONES

ARTICULO 106.- REFORMADO por el articulo 6 del ACUERDO GUBERNATIVO
No. 15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda asi:

"Clasificacion marcaria. La Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de Marcas a que se refiere el articulo 164 de la Ley, es la clasificacion

establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Si como consecuencia de la aplicacion de una nueva versién de la Clasificacion de
Productos y Servicios en virtud de lo dispuesto en el articulo 167 de la Ley, los
productos o servicios, para los que se registr6 una marca no corresponden parcial o
totalmente a la nueva version, el titular podrd solicitar la modificacién de la inscripcién

original."
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ARTICULO 107.- Aplicacién de la clasificacion. Se entenderd que los productos y
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servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. La clasificacién de productos
y servicios a que se refiere el articulo anterior servird exclusivamente a efectos
administrativos. Por consiguiente, no se considerard que los productos y servicios son
similares por el hecho de que figuren en la misma clase de la clasificacion del Arreglo
de Niza, ni que los productos y servicios dieren entre si porque aparezcan en diferentes

categorias de dicha clasificacion.

ARTICULO 108.- Clasificacién de patentes. La Clasificacion Internacional de Patentes
a que se refiere el articulo 165 de la Ley de Propiedad Industrial, es la Clasificacion

establecida por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971.

ARTICULO 109.- Clasificacion de disefios industriales. La Clasificacién Internacional
de Dibujos y Modelos Industriales a que se refiere el articulo 166 de la Ley de
Propiedad Industrial, es la Clasificacion establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de

octubre de 1968.

ARTICULO 110.- Consulta. Para los efectos de garantizar su correcta aplicacion y
exclusivamente para fines de su consulta gratuita por los usuarios y publico interesado
en general, el Registro deberd mantener a disposiciéon copias o ejemplares de las

Clasificaciones Internacionales a que se refieren los articulos anteriores.

ARTICULO 111.- Elementos figurativos de signos distintivos. Para los efectos
internos del examen de fondo que deba realizar con motivo de solicitudes de registro de
marcas y otros signos distintivos, el Registro deberd mantener un archivo de los
elementos figurativos y emblemas protegidos organizado de conformidad con la
clasificacion a que se refiere el Acuerdo de Viena por el que se establece una
Clasificacion Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas, del 8 de junio

de 1973.

Cuando la marca u otro signo distintivo consistiere tinicamente en un signo o elemento

figurativo o tridimensional, el Registro podrd designarla o identificarla mediante un
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nombre o breve descripcion de la misma exclusivamente para fines de su clasificacion,

de conformidad con lo previsto en este Reglamento.

CAPITULO XVI

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 112.- Ampliacién de plazos. De conformidad con lo establecido en el
parrafo 2 del articulo 70 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), los plazos de proteccion de las
invenciones y disefios industriales vigentes al 31 de diciembre de 1999, se entienden
ampliados, sin necesidad de declaracién alguna, a los plazos maximos establecidos en

los articulos 126 y 159 de la Ley.

Con el objeto que el Registro proceda a efectuar la anotaciéon de ampliacién en la
inscripcién correspondiente, el solicitante podrd presentar una solicitud en cualquier

momento y requerir se le extienda certificacion.

La solicitud a que se refiere el articulo 211 de la Ley tendra por objeto que el Registro

proceda a razonar el titulo de la patente o de registro de disefio.

ARTICULO 112 Bis.- ADICIONADO por el articulo 7 del ACUERDO
GUBERNATIVO No. 15-2005, vigente desde el (01 de Febrero de 2005), el cual queda

asf:

"Firma de razones. Se faculta al Registrador de la Propiedad Intelectual para que, en un
plazo de seis meses, firme las inscripciones, anotaciones y cancelaciones que a la fecha
de vigencia de este Acuerdo se encuentren pendientes de firma en los libros
correspondientes; aun cuando hayan sido efectuadas en fecha anterior a la de su
respectiva toma de posesion. Las firmas que se estampen de conformidad con este
Acuerdo no prejuzgardn sobre la validez de las inscripciones, anotaciones Yy
cancelaciones de que se trate. El Registrador firmard sin perjuicio de las
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responsabilidades de quien incurrié en la omision, y razonard al margen o al pie de las

mismas, el motivo por el cual se suscriben los asientos".

ARTICULO 113.- Situaciones no previstas. Cualquier situacién no prevista en el
presente Reglamento, serd resuelta por el Registrador atendiendo al espiritu de las

disposiciones de la Ley y a la naturaleza del asunto de que se trate.
ARTICULO 114.- Epigrafes. Los epigrafes relativos a la identificacién del contenido
de las normas contenidas en el presente Reglamento y que preceden a cada articulo no

tienen valor interpretativo.

ARTICULO 115.- Vigencia. El presente Reglamento entrard en vigencia ocho dias

después de su publicacioén en el diario oficial. *(ms1)*

COMUNIQUESE

ALFONSO PORTILLO CABRERA,

Presidente de la Republica

ARTURO MONTENEGRO, Ministro de Economia

LIC. JOSE LUIS MIJANGOS CONTRERAS, Secretario General Presidencia de la
Republica
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