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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO INTERNO DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y OBSERVANCIA DEL SERVICIO
NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI)

Que, el SENAPI por decreto Supremo 27938 es la entidad encargada de
administrar la propiedad intelectual de manera desconcentrada con competencia a nivel
nacional, garantizando un eficiente desempefio institucional, mediante una estricta
observancia de los regimenes legales de la propiedad intelectual, de la vigilancia de su
cumplimiento y de una efectiva proteccion de los derechos de exclusiva referidos a la
propiedad industrial.

Que, el SENAPI al constituirse en la oficina y autoridad nacional competente
para la aplicacién de la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales suscritos y
adheridos por el pais, asi como las normas y regimenes comunes que en materia de
propiedad intelectual se han adoptado en el marco del proceso andino de integracion.

Que, el SENAPI para resolver los procesos de registro de signo distintivo,
patente de invencion, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados,
disefio industrial, asi como de acciones de observancia por infraccién o competencia
desleal, se remite al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto
Supremo 27113 y a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Que, por las caracteristicas de los procesos de registro de propiedad industrial y

por las atribuciones conferidas, el SENAPI establece un marco normativo de
procedimiento en concordancia con las normas vigentes.

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Objeto. El presente reglamento interno tiene por objeto establecer un marco
normativo reglamentario en los procesos de registro de signo distintivo, patente de
invencién, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, disefio
industrial, asi como de acciones de observancia por infraccién o competencia desleal,
todo ello en concordancia al Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento
Decreto Supremo 27113 y aplicaciéon a la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Articulo 2. Ambito de aplicaciéon. A efectos de aplicacion, el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (SENAPI) como administrador y los usuarios como administrados
deberdn adecuar sus actuaciones y peticiones al presente reglamento interno.
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Articulo 3. Jurisdiccion y competencia. E1 SENAPI se constituye en la oficina y
autoridad nacional que administra el régimen de Propiedad Intelectual, ejerciendo
jurisdiccién y competencia administrativa en todo el territorio de la Reptblica de
Bolivia.

TITULO PRIMERO

GENERALIDADES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I

DE LOS ADMINISTRADOS

Articulo 4. Representacion.

I. Toda persona que formule solicitudes a la Administracién Pablica podré actuar por si
o por medio de su representante o mandatario debidamente acreditado.

II. La persona que se presentare en nombre o representacion de otra, deberd acompafiar
al primer escrito los documentos que demuestren su personeria y por los cuales tenga
las facultades expresas.

II1.- Las representaciones de las comunidades campesinas podran acreditarse a través de
la presentacion de actas debidamente legalizadas o instrumentos legales conforme a
Ley.

IV.- Las representaciones de los grupos musicales, bandas u otros de igual naturaleza,
podran acreditarse con la presentacion del documento que constituya la fundacion
debidamente legalizada.

El apoderado o representante asume todas las responsabilidades que las leyes le
imponen y sus actos obligan al poderdante como si €l personalmente los practicare.

Articulo 5. Obligacion y cesacion del apoderado. El apoderado estara obligado a
representar conforme al mandato otorgado por su poderdante en todos los actos
administrativos y sus efectos mientras no cesare legalmente en el cargo y sea de
conocimiento de la autoridad administrativa tal cesacion.

Articulo 6. Patrocinio. Cualquier solicitante podra ser patrocinado por un abogado, que
debera sujetarse a la normativa vigente.

CAPITULO II
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DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Articulo 7. Pérdida de competencia. La autoridad administrativa perdera su
competencia:
1. Por excusa declarada legal.

2. Por recusacién declarada legal.

3. Por terminacion de la instancia.

Articulo 8. Nulidad. Las resoluciones dictadas en los casos de suspension o pérdida de
la competencia de la autoridad administrativa serdn nulas.

Articulo 9. Causales de recusacion. Seran causales de recusacion:

1. El parentesco de la autoridad administrativa con alguna de las partes, con sus
abogados o mandatarios, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o el derivado de los vinculos de adopcion.

2. La relacion de negocios con el interesado o participacion directa en cualquier
empresa que intervenga en el proceso administrativo.

3. Haber sido la autoridad administrativa abogado, mandatario, perito o tutor en el
proceso que debe conocer.

Articulo 10. Obligacion de excusa.

I. La autoridad administrativa comprendida en cualquiera de las causales de recusacion,
deberd excusarse de oficio en su primera actuacion dentro de los tres dias siguientes, sin
perjuicio de la recusacion que se pueda interponer en su contra.

II. Decretada la excusa mediante resolucion motivada, la autoridad administrativa
quedard inhibida definitivamente de conocer la causa y elevard las actuaciones a la
autoridad administrativa jerdrquicamente superior, para que la misma se pronuncie
dentro de los diez dias siguientes sobre la procedencia o improcedencia de la excusa y
remita las actuaciones al sustituto que reemplazaré a la autoridad excusada o devolvera
los actuados para que la autoridad contintie con el conocimiento del proceso.

Articulo 11. Suspension de plazos.
I. Los plazos para pronunciar resolucion definitiva o acto administrativo equivalente,
quedaran suspendidos desde el dia de la excusa o recusa hasta el dia de la recepcién de

la resolucién que resuelve la excusa o recusa.

II. Los plazos de prueba y/o para realizar cualquier actuaciéon por parte de los
administrados no se suspenderdn y los mismos deberdn presentar sus escritos ante la
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autoridad donde se estaba tramitando el proceso, la cual se reservard la consideracion de
los mismos en tanto no se dirima su excusa o en su defecto las remitird ante su sustituto.

CAPITULO 111

DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE RECUSACION

Articulo 12. Tramite.

I. La recusacion se planteard como incidente ante la misma autoridad administrativa,
con descripcion de la causal o causales en que se funda, acompafiando o proponiendo
toda la prueba de la que el recusante intentara valerse.

II. Presentada la recusacion, si la autoridad administrativa recusada se allanare a la
misma, se tendrd por aceptada la recusacion y separada de la causa.

III. Si la autoridad administrativa no se allanare, remitird los antecedentes de la
recusacion ante la autoridad jerdrquicamente superior en el plazo maximo de tres dias,
con informe explicativo de las razones por las que no acepta la recusacion,
acompanando o proponiendo en su caso la prueba de la que intentare valerse.

IV. La autoridad jerarquicamente superior resolvera en el plazo de 10 dias la recusacion

formulada y en caso de no pronunciarse se tendrd por negada la recusacién formulada
en contra de la autoridad administrativa.

CAPITULO 1V

PETICIONES ADMINISTRATIVAS

Articulo 13. Peticiones ante la administracion publica. La Direccion de Propiedad
Industrial del SENAPI, actuard como Sujeto Administrador frente a todas las peticiones
de los Sujetos Administrados en los siguientes casos:

- Solicitud de registro de un signo distintivo, patente de invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial.

- Solicitud de inscripcion del signo distintivo de un nombre comercial o rétulo
comercial.

- Solicitud de renovacion de registro de signo distintivo.

- Solicitud de inscripcién de modificaciones en cuanto a cambio de domicilio y/o
cambio de nombre del titular.

- Solicitud de inscripcién de transferencia, de fusién o licencias de uso

- Solicitud de certificaciones, bisquedas, fotocopias legalizadas, copias
certificadas y otras peticiones.

- Solicitud de reposicion de solicitud, expediente o pieza.
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- Solicitud de anotacion preventiva.

Articulo14. Peticiones ante la administracion piblica por derechos afectados.

I. La Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, actuard como Sujeto
Administrador dirimidor entre el Sujeto Administrado y Tercero(s) Afectado(s), en los
siguientes casos:

- -Oposicién a registro de un signo distintivo, patente de invencion, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial.

- Nulidad absoluta o relativa de un registro de signo distintivo, patente de
invencién, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o
disefio industrial.

- Cancelacion del registro del signo distintivo por falta de uso.

II. La falta de apersonamiento de la parte demandada no serd impedimento para la
instauracién de un proceso.

Articulo 15. Peticiones ante la administracion publica por observancia.

I. El denunciante podra iniciar una accién de observancia por infraccién de derecho ante
la Direccién Juridica del SENAPI, sin perjuicio que la parte interesada pueda iniciar un
proceso por la via judicial correspondiente.

II. El denunciante podrd iniciar una accién de observancia por competencia desleal,
Unicamente como una via administrativa de instancia conciliadora, donde el denunciante
y denunciado, podrdn verter todos los argumentos de hecho y de derecho, asi como
todas las pruebas pertinentes.

Articulo 16. Depésito de escritura publica. Al momento de efectuar la respectiva
solicitud en la Direcciéon de Propiedad Industrial, el solicitante o apoderado, podra
depositar el Testimonio original o una copia legalizada, el mismo que estard registrado
en la Base de Datos de Signos Distintivos del SENAPI, para posteriores solicitudes.

Articulo 17. Procedimiento del depésito de escritura publica. La Direccion de
Propiedad Industrial admitird el depdsito de escritura publica de poder, de transferencia,
de fusion, de cambio de nombre, de cambio de domicilio, de licencia de uso, para el
registro de las solicitudes correspondientes.

Todo solicitante que haga uso del depdsito de escritura publica, a momento de presentar
la primera solicitud de registro de - patente de invencién, modelo de utilidad, esquema
de circuito integrado, disefio industrial, signo distintivo, renovacion de registro de signo
distintivo, cambio de nombre, cambio de domicilio, transferencia, fusién o licencia de
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uso -, debe solicitar formalmente en el escrito el deposito del Testimonio original o en
su caso de la copia legalizada, para que se introduzca a la Base de Datos del SENAPL

El solicitante que se valgan del depdsito de un Testimonio en posteriores solicitudes,
deberd adjuntar una copia simple del mismo y sefalar formalmente en el escrito los
siguientes datos:

- Fecha de presentacion del Testimonio original o copia legalizada
- Fecha del Testimonio original o copia legalizada

- Numero de solicitud donde consta el Testimonio original o copia legalizada

CAPITULO V
ESCRITOS

Articulo 18. Redaccion. Los escritos del solicitante deberan ser presentados en la
correspondiente Direccion del SENAPI, segtin la naturaleza de la solicitud. Deberén ser
redactados en idioma espafiol, identificando el nimero de publicaciéon del expediente
que corresponde, necesariamente deberdn ser firmados por el impetrante y si este no
supiera firmar llevara su impresion digital, con dos firmas a ruego.

Articulo 19. Copias. Todo escrito sera presentado con una copia claramente legible en
la que constard el sello de recepcion, de la correspondiente Direccion del SENAPI.

Articulo 20. Recepcion. El servidor publico que reciba los escritos:

a. Comprobard si se encuentra claramente individualizado el nombre, apellidos y
domicilio de los interesados; en su defecto, exigird su aclaracion al pie de los mismos.

b. En caso de actuar mediante un representante legal o por mandato, comprobard que las
indicaciones contengan las generales de ley del representante.

c. Verificara si acompafa los documentos que indica su texto y a falta de estos dejara
constancia en ellos poniendo el cargo pertinente, con la fecha, hora de presentacion,
firma y nombre del servidor publico receptor.
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Articulo 21. Presentacion en caso de urgencia ante notario de fe publica. Estando
por vencer una presentacion de solicitud que Reivindique Prioridad Extranjera de
patente de invencidn, modelo de utilidad, disefio industrial o signo distintivo; O, una
solicitud de renovacién de registro de signo distintivo, el escrito podra ser presentado
ante un Notario de Fe Publica, con la condicion de ser presentado al dia siguiente habil
en la oficina competente en la primera hora, bajo alternativa de no ser recepcionado y/o
tenerlo por no presentado dicho escrito.

Articulo 22. Constitucion de domicilio.

I. El actor, el demandado y los demds que comparecieren en el proceso, estardn
obligados, para los efectos del proceso a constituir en su primer escrito domicilio en el
radio urbano de la jurisdiccion del Municipio de la sede de la oficina administrativa y de
las Oficinas Distritales, bajo alternativa de tenerse como su domicilio la secretaria de la
oficina de la Direccién Correspondiente.

II. En caso de las solicitudes que iniciaron como peticiones ante la administracién
publica y que pasaron a formar parte de un proceso administrativo por oposicion,
cancelacion, nulidad u observancia y no sefialaron un domicilio dentro del radio urbano.
La autoridad administrativa, procederd a notificar por una sola vez en el domicilio
sefalado, disponiendo que sefiale un nuevo domicilio procesal, bajo alternativa de
tenerse como su domicilio la secretaria de la Direccidn correspondiente.

CAPITULO VI

EXPEDIENTES

Articulo 23. Formacion.

I. De toda solicitud o proceso se formard un expediente que permanecera en la oficina,
constituyéndose en cuerpos que no podran exceder de 200 fojas.

II. Los expedientes serdn identificados de acuerdo al nimero asignado segin su
naturaleza.

Articulo 24. Foliacion y anexos.

I. Todas las actuaciones se foliardn siguiendo el orden correlativo de incorporacién al
expediente sefialado por el cargo.

II. Cuando los expedientes vayan acompafados de antecedentes que por su volumen no
puedan ser incorporados a ellos, se confeccionardn anexos, los que seran foliados en
forma independiente y mantendran el ndmero asignado segun la naturaleza del
respectivo expediente.
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CAPITULO VII

PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

Articulo 25. Obligacion de resolver.

1.

La autoridad administrativa estd obligada a pronunciarse sobre toda solicitud
presentada ante la direccién de propiedad industrial o direccion juridica, mediante
acto administrativo que declare la admisién o no, abandono, caducidad, denegacion
o rechazo de la pretension del administrado, cualquiera que sea su forma de
iniciacion.

Publicadas las solicitud de registro de signo distintivo, disefio industrial, esquemas
de trazado de circuitos integrados y si no se hubiesen presentado oposiciones al
registro por parte de terceros, la autoridad administrativa, se pronunciard en el plazo
de 6 meses.

Todas las solicitudes de renovacién de signo distintivo, modificaciones en cuanto a
cambio de domicilio, cambio de nombre del titular, inscripcion de transferencia,
fusion o licencias de uso, que no haya sido observada o subsanada la observacion
técnica, la autoridad administrativa correspondiente, se pronunciard en el plazo de 6
meses.

En el caso especifico de solicitud de registro de patente de invencién o modelo de
utilidad, no correrd ningin plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie
sobre la concesién o denegacion de la solicitud de registro, en virtud a los plazos
especiales que dispone el articulo 45 y 85 de la Decisién 486 de la CAN.

En el caso de solicitudes o demandas de:

- -Oposicion a registro de un signo distintivo, patente de invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial;

- Nulidad absoluta o relativa de registro de signo distintivo, patente de invencion,
modelo de utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o disefio industrial;

- Cancelacion de signo distintivo por falta de uso;

- Observancia a derechos.

No correrd ningin plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie

mediante acto administrativo sobre la concesién o denegatoria de la solicitud, sobre la
infraccidn o violacion de derecho de propiedad intelectual, debiendo sustanciar, resolver
y mantener la celeridad en los procesos conforme a los plazos determinados en el
presente reglamento y la Decision 486 de la CAN, en lo pertinente.
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Articulo 26. Toda solicitud de registro podra ser declarada por no admitida,
abandonada, caducada, denegada, rechazada.

1.

Toda solicitud de registro de patente de invencién, modelo de utilidad, esquema de
trazado de circuitos integrados, disefio industrial o signo distintivo que no cumpla
con los requisitos establecidos en los articulos 33, 85, 92, 119 y 140 de la Decisién
486 de la CAN, se tendra por no admitida.

Todo examen de forma de una solicitud de registro de patente de invencion, modelo
de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, disefio industrial o signo
distintivo que no cumpla con los articulos 39, 85, 93, 120, 138 y 139 de la Decisioén
486 de la CAN, se tendra por abandonada.

Toda solicitud de patente de invencién o modelo de utilidad que no cumpla con lo
dispuesto en los articulos 44, 80 y 85 de la Decisién 486 de la CAN se tendrd por
abandona o caducada.

En virtud a los articulos 45, 85, 97, 124 y 150; y de acuerdo a las causales de
impedimento de registro establecidas en la Decisién 486 de la CAN, toda solicitud
de registro de patente de invencién, modelo de utilidad, esquema de trazado de
circuitos integrados, disefio industrial o signo distintivo, se tendrd por denegada.

5.-Toda solicitud de registro de renovacion de signo distintivo que no cumplan con la
disposicion del articulo 153 de la Decisién 486 de la CAN se tendrd por rechazada.

Todo acto administrativo que no admita, declare en abandono o caducidad,

deniegue o rechace una solicitud de registro de patente de invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, disefio industrial o signo distintivo,
serd susceptible de interposicién de recursos administrativos ulteriores previstos en la
norma vigente.

CAPITULO VIII

NOTIFICACIONES

Articulo 27. Alcance de la notificacion.

I. Los actos administrativos que no hayan sido notificados o publicados carecen de
efecto legal y no corren los términos para interponer los recursos contra ellos. Salvo, en
los casos de prorroga de término de prueba, el mismo que corre en forma automdtica a
su concesion, sin necesidad de notificacidn al solicitante.

II. No serd admisible la notificacién verbal en ningin caso.
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Articulo 28. Notificacion.
I. En el caso de que una solicitud se haya iniciado en vigencia del Procedimiento
Administrativo, la autoridad administrativa notificarda a los interesados todas las

Resoluciones y actos administrativos que correspondan, y:

1. Seran objeto de notificacion en el domicilio sefialado:

Demanda de oposicion;

- Autos Motivados;

- Resoluciones Administrativas o Actos que ponen fin al proceso o solicitud;
- Las que ordenaren reanudacién de términos y/o aplicaren correcciones;

- Las que corrieren en traslado los recursos interpuestos;

- Las providencias dispuestas de Oficio por la Autoridad Administrativa que
afecten el proceso;

- En Procesos de Cancelacion u Observancia que corrieren en traslado la
presentacion de pruebas;

- En Procesos de Observancia las que dispusieren citacion a personas extraias al
proceso.

2. Seran objeto de notificacion personal en el domicilio sefalado:

- La demanda de cancelacion o nulidad de registro;

- La demanda de infraccion.

3. La(s) parte(s) estd(n) obligada(s) a sefialar por escrito su cambio de domicilio, bajo
alternativa de practicarse cualquier notificacion en el dltimo domicilio sefialado por
las mismas.

4. Después de la notificacién en el domicilio sefialado, las actuaciones administrativas
de mero tramite en todas las instancias deberan ser inmediatamente notificadas a las
partes en la Secretaria de la Direccidn correspondiente del SENAPIL.

5. En Procesos de Observancia, las notificaciones y emplazamientos a testigos, peritos
y otras personas que no sean parte principal en el proceso se efectuard bajo
apercibimiento de que si desobedecen a lo mandado, serdn pasibles de multa sin
perjuicio de ser procesados conforme a Ley.
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IL. En el caso de que una solicitud se haya iniciado en vigencia del Procedimiento Civil,
la autoridad administrativa notificard a los interesados todas las Resoluciones y actos
administrativos conforme a dicha normativa.

Articulo 29. Presentacion espontanea.

I. Se entenderd la presentacion espontdnea cuando el interesado o su representante se
pronuncie en un escrito, del cual resulte que se encuentra en conocimiento pleno y
fehaciente de un acto administrativo, lo que conllevara a la notificacion del mismo.

La notificacién se tendrd por realizada el dia de la presentacion del respectivo escrito.

II. La parte que presente cualquier escrito, sin observar la notificaciéon realizada, no
podra en forma posterior observar la misma, quedando subsanado cualquier defecto de
forma en la notificacion practicada.

Articulo 30. Notificacion tacita. La saca del expediente en los casos permitidos por la
ley, importara la notificacidn tacita con todos los actos administrativos.

Articulo 31. Notificacion por edicto. Las notificaciones a personas cuyo domicilio se
ignorare, se practicaran mediante edicto publicado por una sola vez en un érgano de
prensa escrita de amplia circulacién nacional o radiodifusién de 4mbito nacional previa
declaracién expresa de desconocimiento de domicilio por parte del demandante. Se
entenderd que, al dia siguiente de la fecha de la publicacién, correrda el plazo
correspondiente para el respectivo acto administrativo.

Articulo 32. Publicacion del edicto

I. La publicacién del edicto se acreditard adjuntando al proceso la publicacién del medio
escrito de comunicacion en el cual fue publicado o el certificado de la emisora con el
texto del edicto.

II. Los gastos que demanden la publicacion del edicto correrdn a cuenta de la(s) parte(s)
interesada(s).

Articulo 33. Contenido del edicto. El edicto contemplara los siguientes datos:

1. Nombre de la persona a quien se va a citar.

2. Entidad que tramita el proceso.

11
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1. Naturaleza del proceso o solicitud.
2. Sintesis de los puntos esenciales de la demanda.

3. Trascripcién del proveido que ordena la Notificacién por Edicto.

Articulo 34. Diligencia practicada en secretaria. En los casos en que se tenga por
domicilio la Secretaria de la Direcciéon correspondiente o, se trate de actos
administrativos de mero trdmite con notificacion obligatoria en Secretaria, las partes y
los abogados que actien en el proceso tendrdn la carga procesal de asistir en forma
obligatoria a la Direccion respectiva los dias Lunes y Jueves para notificarse con las
actuaciones que se hubieren producido; si estos dias fueren feriados, asistirdn al dia
habil siguiente.

La notificacién se tendrd por practicada el dia y la hora que conste en el
expediente y correrd el plazo para solicitar lo correspondiente.
Articulo 35. Notificaciones al interior del pais.
I. En caso de que las notificaciones sean al interior del Pais, deberan llevarse a cabo por
los responsables de las oficinas distritales del SENAPI. Sin embargo, si la notificacion
tuviera que realizarse en las ciudades en las cuales no exista Responsable Distrital, la
notificacién se realizara por un funcionario comisionado para tal efecto.
I. Todos los gastos del funcionario comisionado correrdn a cargo de la(s) parte(s)

interesadac(s).

CAPITULO IX

ACTUACIONES DEL PROCEDIMIENTO. IMPULSO, TERMINOS Y PLAZOS
ADMINISTRATIVOS

Articulo 36. Impulso. La autoridad administrativa tendrd a su cargo y responsabilidad
el impulso procesal, para que las causas no se paralicen y concluyan dentro de los
plazos legales establecidos siempre y cuando las partes cumplan con lo determinado en
el acto administrativo.

Articulo 37. Plazo para la notificacién. Todas las notificaciones senaladas
expresamente en el Capitulo VIII del presente Reglamento se efectuaran dentro de los
veinte dias siguientes al dia en que se hubiere dictado la providencia correspondiente.

12
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Articulo 38. Computo

I. Siempre que no exista disposicion expresa cuando los plazos se sefialen por dias, se
entenderd que éstos son hdbiles, si el plazo se fija en meses se computard de fecha a
fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere dia equivalente a aquel en que comienza
el computo, se entenderd que el plazo vence el tltimo dia del mes. Cuando el dltimo dia
del plazo sea inhdbil, se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

I. Las actuaciones administrativas y notificaciones se practicardn en dias y horas
habiles, a tal efecto se entenderan por dias hédbiles de Lunes a Viernes y horas hébiles de
Hrs. 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30, salvo disposicién en contrario.

III. Los plazos quedaran vencidos el dltimo momento del dia de su vencimiento, si
vencieren en dia inhébil se entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

IV. Los términos y plazos comenzaran a correr a partir del dia siguiente hébil a aquel en
que tenga lugar la notificacién o publicacién del acto y concluyen al final de la ultima
hora habil del dia de su vencimiento, si vencieren en dia inhdbil se entenderd prorrogado
al primer dia habil siguiente.

TITULO SEGUNDO

PROCEDIMIENTOS DE PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACION
PUBLICA

CAPITULO I

Articulo 39. Certificaciones, biisquedas, fotocopias, copia certificada.

Se entenderd por certificaciones, toda informacién emitida por la autoridad
competente, garantizando la veracidad de un acto o hecho que cursa en los archivos de
la Direccién de Propiedad Industrial o Direccién Juridica.

Se entenderd por busqueda, toda solicitud de busqueda de anterioridades de
registros y/o solicitudes de signos distintivos, patente de invencién, modelo de utilidad,
esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial, que cursen en la
Direccién de Propiedad Industrial.

Se entendera por fotocopia legalizada, toda solicitud de fotocopia de la
documentacion o copia original que cursa en los archivos de la Direccion de Propiedad
Industrial o Direccién Juridica.
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Se entendera por copia certificada, toda solicitud para la trascripcion in extenso
de documento o copias originales que cursan en los archivos de la Direccién de
Propiedad Industrial o Direccion Juridica.

Articulo 40. Procedimiento

I. La solicitud de certificacion deberd ser clara y especifica en cuanto a los datos a ser
certificados y requeridos por el solicitante; y, que serdan de conocimiento de la direccion
correspondiente que disponga de la informacidn.

I. La solicitud de busqueda de anterioridades de signo distintivos solicitados y/o
registrados en la Direccion de Propiedad Industrial, debera sefialar el signo distintivo
susceptible de busqueda.

La solicitud de busqueda de patente de invencion, modelo de utilidad, esquema de
trazado de circuitos integrados o disefio industrial, debera contener los datos especificos
y generales que faciliten los criterios de busqueda en la base de datos de la Direccion de
Propiedad Industrial.

En cuanto a las busquedas de anterioridades, se entiende que el pago es por signo
distintivo y/o por clase internacional de marca de fébrica o servicio; por patente de
invencion, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio
industrial.

III. La solicitud de fotocopia, simple o legalizada, deberd contener la indicacién del
trdmite y el nimero asignado por alguna de las Direcciones del SENAPI; asi como, los
datos especificos de la fotocopia requerida

En cuanto a las fotocopias legalizadas, se entiende que el pago es por hoja legalizada.
En cuanto a las fotocopias simples, se entiende que el gasto lo asume el solicitante.

IV. La solicitud de copia certificada de escritos, deberd sefnalar los datos especificos de
la certificacion requerida, mencionando el nimero de publicacién, nimero de registro
y/o nimero de tramite asignado por alguna de las Direcciones del SENAPI.

En cuanto a las copias certificadas, se entiende que el pago es por hoja certificada.
Todas las solicitudes anteriormente mencionadas deberdn exponer su interés especifico

para la extension solicitada.

Articulo 41. Plazo para otorgar certificacion, biusqueda, fotocopia legalizada, copia
certificada. Toda solicitud de certificacion, bisqueda, fotocopia legalizada, fotocopia
simple, copia certificada se procesard en 48 horas, salvo la extension o complejidad de
la solicitud, dependiendo el caso, se procesard en un plazo razonable.
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CAPITULO II

SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO, RENOVACION O
MODIFICACION

Articulo 42. Signo distintivo. Para efecto del presente reglamento se entendera por
signo distintivo, a toda solicitud de registro de:

- -Una marca para distinguir un producto o un servicio de acuerdo a la
Clasificacion Internacional de Niza;

- Lema comercial utilizado como complemento de una marca registrada o
solicitada;

- Marca colectiva que sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica
comin de productos o servicios pertenecientes a grupos comerciales o
empresariales diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular;

- Denominacion de origen para productos o servicios que se deban
exclusivamente o esencialmente al medio geografico determinado en el cual se
produce, incluidos los factores naturales y humanos;

- Marca de certificacion para productos o servicios cuya calidad u otras
caracteristicas han sido certificadas por el titular;

- Nombre comercial o rotulo comercial, entendidos como un signo que identifique
a una actividad econdémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Articulo 43. Solicitud de registro de signo distintivo. Toda solicitud de registro de
signo distintivo, cumplird los requisitos para el registro consignados en los articulos 138
y 139 de la Dedici6n 486 de la CAN.

Articulo 44. Procedimiento para la publicacion.

I. Cumplido el plazo de 15 dias para el examen de forma desde la presentacién de la
solicitud del signo distintivo, el usuario tiene la obligacién de apersonarse para
notificarse con las observaciones y poder subsanar las mismas en el plazo 60 dias. Si a
la expiracion del término sefialado, el solicitante no subsana lo observado, la solicitud se
considerard abandonada y perderd su prelacion.

No serd objeto de observacion de forma, la carencia de documentacién de respaldo de

una prioridad invocada dentro de los seis meses posteriores a la fecha de presentacion
de la solicitud,
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cuya prioridad se invoca, y se considerard el plazo establecido en el articulo 10 de la
Decision 486 de la CAN.

De no presentarse el documento de prioridad invocado, en el plazo establecido, pero
cumplidos los otros requisitos de forma, la Direcciéon de Propiedad Industrial ordenara
la publicaciéon correspondiente, sin el nimero de prioridad invocado, previa
presentacion de nuevos formularios llenados sin prioridad y en cumplimiento al
paréagrafo II del presente articulo.

II. A la solicitud que cumpla con todos los requisitos establecidos, el solicitante
adjuntard formalmente el depdsito de la Gaceta Oficial de Bolivia; el mismo que debera
corresponder al mes de la presentacion del pago, para que la Direccion de Propiedad
Industrial proceda a ordenar su respectiva publicacion.

III. El SENAPI no enviara la solicitud para la publicacion en la Gaceta Oficial de
Bolivia, si el solicitante no adjunt6 el depdsito correspondiente, siendo responsabilidad
del solicitante la demora en la remision de su tramite para la publicacion.

Articulo 45. Examen de registrabilidad. Del examen de registrabilidad dispuesto en el
Art. 150 de la Decision 486 de la CAN, la Direccién de Propiedad Industrial procedera
a pronunciarse sobre la concesion o denegacion de la solicitud de registro que no haya
sido susceptible de oposiciéon por parte de terceros, sin perjuicio de los recursos
ulteriores que pueda hacer valer el interesado.

Articulo 46. De la alerta de registrabilidad.
L. En cualquier momento de la solicitud de un signo distintivo, cualquier persona natural
o juridica podra presentar una alerta de registrabilidad ante la Direcciéon de Propiedad

Industrial.

II. La alerta de registrabilidad presentada se arrimara a los antecedentes de la solicitud
de registro que corresponda, segun el nimero de trdmite asignado.

III. La alerta de registrabilidad no obligard a la autoridad administrativa a pronunciarse
sobre la misma y la solicitud de registro de signo distintivo seguird su curso
correspondiente.

Articulo 47. Solicitud de registro de renovacion de signo distintivo registrado.

I. Toda solicitud de renovacién del registro del signo distintivo debera ser presentada en
los plazos sefialados en el articulo 153 de la Decision 486 de la CAN.

II. La solicitud de renovacién de signo distintivo registrado contendra:

- El requerimiento de registro de renovacion de signo distintivo registrado
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- El formulario debidamente llenado con los siguientes datos: Indicacién completa
el signo distintivo registrado a ser renovado.

- Nombre y la direccién del solicitante

- Nombre y la direccion del representante

- Numero de registro y el nimero de todas las renovaciones anteriores, en el caso
que existieran

- Fecha de concesion de registro del signo distintivo

- Laindicacién de la clase a la cual corresponden los productos o servicios

- Laindicacién expresa de los productos o servicios a ser limitados conforme al
registro original

- Firma del interesado

- Comprobante de pago de las tasas establecidas

- En caso de representacion o mandato legal, los poderes notariados
correspondientes

- Seialar o adjuntar antecedentes, en el caso que se encuentre alguna modificacién
de registro pendiente.

Articulo 48. Solicitud de registro de modificaciéon de signo distintivo o incripcion
de licencia de uso.

I. Se entenderd un registro de inscripciéon de modificacién de signo distintivo o de
licencia de uso en los siguientes casos:

1. Cambio de nombre

2. Cambio de domicilio

3. transferencia

4. Fusién

5. Contrato de licencia de uso

I. La solicitud de registro de modificacion de signo distintivo o licencia de uso

contendra:

1. El requerimiento de solicitud de inscripcion de modificacion

2. El formulario debidamente llenado con los siguientes datos: a) Indicacién completa
del signo distintivo a ser modificado b) Nombre y la direccién del solicitante que
cursa en el ultimo registro ¢) Indicacién del nuevo nombre y/o direccion, objeto de
registro d) Nombre y la direccion del solicitante o del representante legal. e)
Numero de registro original y de ser necesario sefalar el ultimo registro modificado
f) Firma del interesado

3. Comprobante de pago de las tasas establecidas
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4. Testimonios notariados
5. En caso de representacion o mandato legal, los poderes notariados correspondientes

6. Sefalar o adjuntar antecedentes, en el caso que se encuentre alguna modificacion de
registro pendiente.

Articulo 49. Observaciones de forma a solicitudes de renovaciéon, modificacion o
licencia de uso. Cumplido el plazo de 15 dias para el examen de forma desde la
presentacion de la solicitud de registro de renovacion de signo distintivo, de registro de
modificacién o de licencia de uso, el usuario tiene la obligaciéon de apersonarse para
tener conocimiento de la notificacion en secretaria con las observaciones y poder
subsanar las mismas en el plazo 60 dias, con indicacion de que, si asi no lo hiciera, se
procedera al archivo de la solicitud, susceptible de desarchivo previo pago de la tasa
correspondiente.

CAPITULO 111

SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION, MODELO DE
UTILIDAD, ESQUEMADE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DISENO
INDUSTRIAL

Articulo 50. Patente de invencion. Toda solicitud de registro de patente de invencion,
cumpliré los requisitos de patentabilidad consignados en el articulo 14 de la Decisién
486 de la CAN. Seguird el procedimiento de solicitud de patente estipulado en el Titulo
I1, capitulo III y se proseguird con el trdmite de solicitud dispuesto en el Titulo II,
capitulo IV de la Decisiéon 486 de la CAN.

Articulo 51. Patente de invencion farmaceutica. Toda solicitud de patente de
producto o procedimiento farmacéutico, considerada patentable por el examinador de
fondo de la Direccién de Propiedad Industrial, serd remitida a la Comisién Técnica de la
Unidad de Medicamentos y Tecnologia en Salud (UNIMED), previa su concesion,
quien debera emitir la Anuencia Previa para su registro, de conformidad con el Decreto
Supremo 29004 de fecha 9 de enero de 2007.

Articulo 52. Modelos de utilidad. Toda solicitud de registro de modelo de utilidad,
cumpliré los requisitos de patentabilidad consignados en el articulo 81 de la Decision
486 de la CAN Yy seguird el procedimiento de solicitud de registro estipulado en el
Titulo II, capitulo III de la Decisién 486 de la CAN, con las salvedades de plazos de
tramitacion dispuestos en el articulo 85 del mismo cuerpo normativo.
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Articulo 53. Esquema de trazado de circuitos integrados. Toda solicitud de registro
de esquemas de trazado de circuitos integrados, cumplird los requisitos de registro
consignados en el articulo 87 de la Decision 486 de la CAN, seguira el procedimiento
de solicitud de registro estipulado en el Titulo IV, capitulo IV y se proseguird con el
tramite de solicitud dispuesto en el Titulo IV, capitulo V de la Decisién 486 de la CAN.

Articulo 54. Diseino industrial. Toda solicitud de registro de disefio industrial,
cumplird los requisitos de registro consignados en el articulo 113 de la Decision 486 de
la CAN vy seguird el procedimiento de registro estipulado en el Titulo V, capitulo II de
la Decision 486 de la CAN.

Articulo 55. De la alerta de registro de patente de invencion, modelo deutilidad,
esquema de trazado de circuitos integrados, disefio industrial.

L. Publicada una solicitud de registro de una patente de invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o disefo industrial, cualquier
persona natural o juridica podrd presentar una Alerta de Registro ante la
Direccién de Propiedad Industrial.

II. La alerta presentada se arrimaré a los antecedentes de la solicitud de registro que
corresponda, segin el nimero de tramite asignado.
1. La alerta no obligard a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre la misma

y la solicitud de registro seguird su curso correspondiente.

TITULO TERCERO

PETICIONES ANTE LA ADMINISTRA CION PUBLICA POR DERECHOS
AFECTADOS CAPITULO I DEMANDA DE OPOSICION DE REGISTRO DE
SIGNO DISTINTIVO, PATENTE DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD,

ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DISENO
INDUSTRIAL

Articulo 56. Demanda.
I. La Demanda sera deducida por escrito y contendri:

1. Laindicacién que se dirige al Director de Propiedad Industrial.
2. Lasuma o sintesis de la Oposicion que se dedujere.

3. El nombre, apellidos, domicilio y generales del demandante, del representante legal
o apoderado.

4. El nombre, apellidos, domicilio y generales del demandado, del representante legal
o apoderado.
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5. El objeto de la demanda, indicar el nimero de Gaceta y el niimero de publicacién de
solicitud de registro a la que se opone.

6. Los hechos, motivos y la solicitud en que se fundare, expuestos con claridad y
precision.

7. El derecho expuesto sucintamente.

8. El lugar, fecha y el domicilio procesal que deberd sefialarse, conforme a lo
establecido en el articulo 22 del presente Reglamento.

II. Documentos minimos que acompafaran a la demanda:

1. Los comprobantes de pago de las tasas de Oposicion y de Notificacion.

2. El recorte original de publicacion oficial en la Gaceta, de la solicitud de registro
objeto de oposicion.

3. En el caso que corresponda el Testimonio de Poder original o copia legalizada.

III. En los casos en que se demandare la Oposicién a un signo distintivo, un modelo de
utilidad o a un disefio industrial, el demandante podrd solicitar por una Unica vez un
plazo adicional de treinta dias para presentar pruebas, dicho plazo -correrd
automdticamente, sin necesidad de notificacion, a partir del dia siguiente hébil siguiente
a aquél en que vencia el término original del plazo para incoar la Demanda de
Oposicion.

IV. En los casos en que se demandare la Oposicién a una Patente de Invencién o a un
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, el demandante podra solicitar por una
unica vez un plazo adicional de sesenta dias para sustentar la Demanda de Oposicion,
dicho plazo correrd automdticamente, sin necesidad de notificacién, a partir del dia
siguiente habil siguiente a aquél en que vencia el término original del plazo para incoar
la Demanda de Oposicion.

Articulo 57. Acumulacion de obrados.

I. Cuando se interponga mds de una Demanda de Oposicion contra una misma solicitud,
se acumulardn todas en un solo expediente, resolviéndose las mismas en una Unica
resolucion administrativa.

II. Cuando se interponga una Demanda de oposicidon en base a una solicitud o registro
de signo distintivo previamente presentado en cualquiera de los paises miembros de la
comunidad andina, corresponderd la acumulacién de una copia de la solicitud de
registro de signo distintivo con la demanda de oposicién planteada, en concordancia con
el articulo 147 de la Decision 486 de la CAN.
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III. Las demandas de nulidad y/o de cancelacion se tramitardn por separado, excepto
cuando se reconvenga la cancelacion de un signo distintivo registrado como medio de
defensa en un proceso de Oposicion.

Articulo 58. Subsanacion de defecto

L Si la solicitud de demanda de oposicion es en representacion de una firma
extranjera y no contiene el poder notariado, la Direcciéon de Propiedad
Industrial notificard al interesado en Secretaria de la Direccidn, para que en
un plazo de veinte dias subsane y acompafie el poder notariado
correspondiente, con indicacion de que si asi no lo hiciere, se tendrd por
desistida su solicitud de demanda de oposicién y se proseguird con la
solicitud de registro.

IL No obstante lo antes sefialado, toda demanda defectuosa, que no se ajuste al
articulo 56 del presente Reglamento, la Direccién de Propiedad Industrial,
notificard al interesado, en Secretaria de la Direccion, para que en un plazo
no superior de cinco dias subsane la deficiencia o acompaiie los documentos
que sean necesarios, con indicacién de que si asi no lo hiciera se tendra por
desistida su solicitud de demanda de oposicién y se proseguird con la
solicitud de registro.

Articulo 59. Contestacion a la demanda de oposicion.

L. Notificado el solicitante, en el domicilio sefialado, con una demanda de Oposicién a
un signo distintivo, modelo de utilidad o disefio industrial, correrd el plazo de treinta
dias para que conteste la demanda y haga valer sus argumentaciones y/o presente
pruebas. Con la respuesta el demandado podré solicitar por tnica vez un plazo adicional
de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la contestacion, si lo estimare
conveniente. Dicho plazo correrd automaticamente, sin necesidad de notificacién, a
partir del dia siguiente habil siguiente a aquél en que vencia el término original del
plazo para responder la Demanda de Oposicion.

II. Notificado el solicitante con una demanda de Oposicion a una Patente de Invencién o
a un Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, correrd el plazo de sesenta dias para
que conteste la demanda y haga valer sus argumentaciones y/o presente pruebas. Con la
respuesta el demandado podra solicitar por unica vez un plazo adicional de sesenta dias
para presentar las pruebas que sustenten la contestacion, si lo estimare conveniente.
Dicho plazo correrd automdticamente, sin necesidad de notificacién, a partir del dia
siguiente habil siguiente a aquél en que vencia el término original del plazo para
responder la Demanda de Oposicion.
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Articulo 60. Contenido y requisitos de la contestacion. En la contestacion, el
demandado debera:

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 56 del presente Reglamento,
en todo lo que fuere pertinente.

2. Pronunciarse sobre los documentos acompafiados o citados en la demanda.

3. Exponer con claridad y precision los hechos que alegare como fundamento de su
defensa.

Articulo 61. Excepciones. El Demandado podrd interponer tinicamente las excepciones
de:

1. Incapacidad o Impersoneria del demandante o demandado, o de sus apoderados.

2. Litis pendentia administrativa por proceso administrativo que se sustancie dentro del
SENAPL

Articulo 62. Modo de plantear las excepciones. Las excepciones antes sefialadas
deberan plantearse todas juntas antes o al momento de la contestacion de la demanda.

Articulo 63. Tramite y resolucion.

I. Planteadas las excepciones se correrd en traslado al demandante para que conteste a
las mismas en un plazo de cinco dias.

II. Se pronunciara Resoluciéon Administrativa resolviendo las excepciones planteadas
juntamente con la causa principal.

IIT. Admitida la excepcion de Litis Pendencia administrativa se suspenderd la demanda
de oposicion, mediante acto administrativo motivado.

Articulo 64. Oportunidad para reconvenir por cancelacion. En el mismo escrito de
contestacion, el demandado podrd deducir reconvencién por cancelacion del signo
distintivo en la que el demandante funda su pretension, siempre y cuando exista registro
vigente, en concordancia con el articulo 165 de la Decisioén 486 de la CAN.

Articulo 65. Informes. La autoridad administrativa hasta antes de dictar resolucién
podra solicitar los informes necesarios para su pronunciamiento.
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CAPITULO 11

CANCELACION DE REGISTRO

Articulo 66. Solicitud de cancelacion de registro de signo distintivo. Toda solicitud
de cancelacion de registro de signo distintivo, debera ser presentada en la Direccién de
Propiedad Industrial del SENAPI y, seguird el procedimiento estipulado en el Titulo VI,
capitulo V de la Decisién 486 de la CAN vy lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPITULO 111

NULIDAD

Articulo 67. Solicitud de nulidad de registro de signo distintivo. Toda solicitud de
nulidad absoluta o relativa, de registro de signo distintivo, deberd ser presentada en la
Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI. Seguird el procedimiento estipulado en
el Titulo VI, capitulo VII de la Decisién 486 de la CAN vy lo dispuesto en el presente
Reglamento.

Articulo 68. Solicitud de nulidad de registro de patente de invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial. Toda
solicitud de nulidad absoluta o relativa de registro de patente de invencion, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial, debera ser
presentada en la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPIL Seguird el
procedimiento estipulado en el Titulo II, capitulo IX y Titulo IV, capitulo VIII de la
Decision 486 de la CAN, respectivamente y lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPITULO IV

DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

Articulo 69. Solicitud de observancia por infraccion de derecho de propiedad
industrial. Toda solicitud de observancia por infraccion de derecho, deberd ser
presentada en la Direccion Juridica del SENAPI para su sustanciacion y, seguird el
procedimiento estipulado en el Titulo XV, capitulo I y II de la Decision 486 de la CAN.
Asi mismo, deberd cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 56 del presente
Reglamento, en todo lo que fuere pertinente, ademds de sefialar si el signo infractor
tiene solicitud de registro.
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Articulo 70. Rechazo de la demanda. L.a Demanda de infraccién y/o violacion de los
Derechos de Propiedad Industrial serd rechazada en los siguientes casos:

1. Cuando el demandante no sea titular del derecho que invoca.

2. Cuando la marca denunciada supuestamente infractora, tenga una solicitud de
registro previa a la demanda de infraccion.

3. No tenga el registro correspondiente o no haya realizado la solicitud respectiva
4. Extincion del derecho

5. Por prescripcion

Articulo 71. Ampliaciéon o modificacion de la demanda. La parte demandante podra
ampliar o modificar su Demanda, inicamente hasta antes de la contestacion a la misma.

Articulo 72. Admision de la demanda.

I. Se admitird la Demanda de infraccién y/o violacién de los derechos de Propiedad
Industrial cuando cumpla con los requisitos establecidos en el presente reglamento.

II. Una vez admitida la Demanda se correrd en traslado al demandado, ordenando su
notificacién en la forma prevista por el presente reglamento para que en el plazo de
cinco dias conteste a la Demanda, siempre y cuando el demandante no hubiera
solicitado realizar una Inspeccion de Verificacion conforme a lo establecido en el Art.
74 del presente reglamento.

Articulo 73. Inspeccién de verificacion. En concordancia con lo establecido en el
articulo 92 del Decreto Supremo 27113, la Inspeccién de Verificacion a la supuesta
Infraccion y/o Violacién de los derechos de Propiedad Industrial, podréd ser solicitada
por el demandante al momento de presentar la demanda correspondiente.

Dada la naturaleza de esta actuacion, ella no puede ser puesta en conocimiento
previo del demandado, ya que se podria obstaculizar la verificacion solicitada.

El demandante debera solicitar por escrito dia y hora para la inspeccién de
verificacion de la infraccién y/o violacion objeto de la demanda. Una vez presentada
esta solicitud, el Director Juridico del SENAPI, decretard dia y hora para la inspeccién
de verificacion a la cual asistird personalmente y en el caso que no le fuere posible
asistir por alguna eventualidad, designard a una persona del SENAPI, notificindose al
demandado con la demanda en el mismo lugar, dia y hora fijada para la inspeccion.

La inspeccién de verificacién se efectuara en presencia de un Notario de Fe
Puablica del Distrito, funcionario que debe ser contratado por el demandante. Una vez
realizada la inspeccion de verificacion se deberd notificar a la parte demandada con el
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acta de la verificacion realizada. Los honorarios del Notario de Fe Publica seran
cubiertos por el solicitante de la inspeccion.

Cuando la inspeccion de verificacién deba llevarse a cabo en la ciudad de La
Paz, el solicitante de la inspeccion correrd con los gastos que demande esta
actuacién. Cuando la Inspeccién de Verificacién deba llevarse a cabo en otra
ciudad del pais, los interesados correrdn con todos los gastos que demande la
Inspeccion.

Articulo 74. Excepciones. En los procesos de infraccion y/o violacion a los Derechos
de Propiedad Industrial, se podran plantear las siguientes excepciones:
1. Incapacidad o impersoneria del demandante o demandado, o de sus representantes

legales.
2. Litis pendencia administrativa y ordinaria (civil y penal).
3. Cosa Juzgada.
4. Conciliacioén
5. Extincién del derecho
6. Prescripcion de la accidn por infraccion, conforme a lo establecido en el articulo 244

de la Decision 486 de la CAN.

Articulo 75. Modo de plantear las excepciones. Las excepciones deberdn plantearse
todas juntas dentro de cinco dias desde la citacion con la demanda y antes de la
contestacion.

Planteadas las excepciones mencionadas en el articulo precedente, se correrd en traslado
al demandante para que conteste dentro de los cinco dias que correrdn a partir de la
fecha de notificacion.

Articulo 76. Contestacion. A partir de la notificaciéon con la Demanda de Infraccién
y/o violacién de los derechos de Propiedad Industrial, la parte demandada tendra un
plazo méximo de cinco dias para contestar la demanda, excepto cuando el domicilio
legal del demandado se encuentre en el interior del pais. En este sentido el demandado
tendrd un plazo adicional por plazo de distancia, de cinco dias més.
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Articulo 77. Apertura de término de prueba.

I. Una vez finalizado el plazo para contestar la demanda con o sin ella, se decretard la
apertura del término de prueba de quince dias, comunes a las partes, contados a partir
del dia siguiente a la notificacién con el decreto correspondiente.

I, La autoridad podrd rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente
improcedentes o innecesarias; las pruebas serdn valoradas de acuerdo al principio de la
sana critica.

Articulo 78. Alegatos. Producida la prueba o vencido el plazo para su produccion, la
administracién decretard la clausura del periodo probatorio y si lo considera necesario,
por la complejidad de los hechos y las pruebas producidas, otorgard un plazo de cinco
dias a las partes para presentar sus alegatos.

Articulo 79. Formas de conclusion del proceso.

I. El proceso de Infracciéon y/o violacion a los Derechos de Propiedad Industrial
concluird por medio de una Resolucién administrativa dictada por el Director Juridico,
sin perjuicio de los recursos ulteriores.

II. También pondrin fin al proceso de Infraccion, el retiro de la demanda, el
desistimiento, la extincidn del derecho, la conciliacién y el arbitraje, siempre y cuando
este ultimo haya sido homologado por autoridad judicial competente.

Articulo 80. Resolucion administrativa. Acumulados los elementos probatorios, la
Direccién Juridica, emitird Resolucion Administrativa que declare Probada o Improbada
la Demanda.

Si se ha producido una Infraccién y/o violacién a un Derecho de Propiedad Industrial, el
Director Juridico establecerd una sancién administrativa, sin perjuicio de que la parte
interesada pueda recurrir a la via jurisdiccional para el reclamo de dafios y perjuicios.

De no evidenciarse los extremos de la Demanda se declarard Improbada la Demanda y
el archivo de obrados.

Articulo 81. Las sanciones. Las Resoluciones dictadas por la autoridad una vez
ejecutoriadas, adquirirdn fuerza de titulo ejecutivo y el SENAPI podra solicitar a los
organos competentes en cada caso, la ejecucioén de las sanciones de forma forzosa para
el retiro o incautacion de productos.
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Articulo 82. Conciliacion en los procesos de infraccion de los derechos de
propiedad industrial.

La parte interesada de una denuncia de infraccién de derecho de Propiedad Industrial
podra solicitar, en cualquier momento del proceso hasta antes que se dicten autos para
resolucion, que se lleve a cabo una audiencia de conciliacién en las oficinas de la
Direccién Juridica del SENAPI.

El Director Juridico, decretard dia y hora para llevarse a cabo la audiencia de
conciliacion, que deberd ser notificada a las partes intervinientes en el proceso.

La audiencia de conciliacion es publica y debera ser presidida por el Director Juridico,
como secretario el Asesor Legal Técnico, la parte demandante y la parte demandada.

En caso de que asista a la audiencia de conciliacién un representante legal, de
cualquiera de las partes, deberd presentar poder especial que le faculte conciliar en un
proceso de infraccién y/o violacién de los derechos de Propiedad Industrial, a nombre
de su poderdante.

Una vez finalizada la audiencia de conciliacion, se deberd elaborar en el plazo de 48
horas, el Acta de Conciliaciéon que contendrd todo lo actuado durante la misma, la cual
debe ser arrimada al proceso.

Las partes intervinientes en la audiencia de conciliacion, deberdn aproximarse al
Director Juridico, sin previa notificacién a firmar el acta de conciliacién, antes de la
finalizacién del término establecido en el parrafo precedente.

Se debera elaborar el informe sefialando el cumplimiento o no de la firma del Acta de
Conciliacién de las partes intervinientes, informe que debera ser adjuntado al proceso.

En caso de inasistencia a la audiencia de conciliacién por la parte demandante o
demandada o de ambos, se emitird un informe al respecto que serd adjuntado al proceso,
pudiendo las partes volver a solicitar por Unica segunda vez nuevo dia y hora para la
audiencia de conciliacion.

CAPITULO V

MEDIDAS EN FRONTERA

Articulo 83. Solicitud y procedimiento. El titular de una marca, que tuviera motivos
fundados para suponer que se va a realizar la importacion o la exportacion de productos
que infrinjan su registro podrd solicitar al SENAPI como oficina o autoridad
competente suspender esa operacién aduanera, de conformidad al Titulo XV, Capitulo
IIT de la Decisién 486 de la CAN.
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Articulo 84. Medidas cautelares por infracciéon. Quien inicie o vaya iniciar una
accion por Infraccion podrd pedir al Director Juridico que ordene medidas cautelares
inmediatas con el objeto de impedir la comision de la Infraccidn, obtener o conservar
pruebas y asegurar la efectividad de la accion, conforme a lo dispuesto en el Titulo XV,
Capitulo II de 1a Decisioén 486 de la CAN.

CAPITULO VI

DESGLOSE Y SACA DE EXPEDIENTES

Articulo 85. Desglose. Toda peticién de desglose procederd previa autorizacion de la
autoridad administrativa a cargo del expediente, debiendo quedarse en lugar de las
piezas desglosadas fotocopias legalizadas, siempre que se trate de documentos o
pruebas que permitan tal actuacion.

Articulo 86. Saca del expediente. Los expedientes podran ser facilitados en préstamo a
los interesados, representantes y/o abogados, cuando quieran incoar alguno de los
recursos franqueados por ley, previa autorizacién de la autoridad administrativa y por
un plazo que no exceda de cinco dias. La persona que retire el expediente dejard
constancia en el libro correspondiente de su nombre completo, firma y nimero de
expediente, ademds de hacerse constar las fojas con las que cuenta el expediente a
momento de la entrega.

TITULO CUARTO

REPOSICION DE SOLICITUD, EXPEDIENTE O PIEZAS

Articulo 87. Reposicion de solicitud, expediente o piezas. A solicitud de parte y
comprobada la pérdida de una solicitud, expediente o pieza de un trdmite de una parte
actora y previo Informe del técnico responsable, la autoridad administrativa ordenara la
reposicion, la cual se efectuard en la forma siguiente:

1. El nuevo expediente se iniciard con la providencia de reposicion.

2. Las copias o fotocopias que se presentaren y obtuviesen serdn agregadas al
expediente en orden cronolégico.

Articulo 88. Reposicion de expediente o piezas. En procesos donde intervengan mas
de dos partes actoras; comprobada la pérdida de un expediente o de algunas de sus
piezas, previo Informe del técnico responsable, la autoridad administrativa ordenara la
reposicion, la cual se efectuard en la forma siguiente:
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1. El nuevo expediente se iniciard con la providencia de reposicion.

2. La autoridad administrativa conminara a la parte actora, o iniciadora de las
actuaciones en su caso, para que en el plazo de cinco dias, presente las
copias o fotocopias de los escritos, documentos y diligencias que se
encontraren en su poder. De ellas se correrd en traslado a la otra u otras
partes a fin de que se manifiesten sobre su autenticidad y presenten, a su vez
las que ellas tuvieren, en este dltimo caso también se correrd en traslado a las
demds partes, con plazo igual.

3. La autoridad administrativa agregard las copias de todas las resoluciones
correspondientes al expediente extraviado que figuraren en los archivos de la
oficina.

4. Las copias o fotocopias que se presentaren y obtuviesen seran agregadas al

expediente en orden cronolégico.

5. Cuando el extravio o pérdida fuere solo de algunas piezas, la autoridad
administrativa de acuerdo a lo dispuesto en los incisos anteriores ordenara la
reposicion, sin suspender, si fuera posible, la continuacién del proceso.

Articulo 89. Informe técnico. Previo a elevar el informe técnico, se procederd a
identificar el ingreso de la solicitud, en base a todos los medios posibles, revisando las
bases de datos, libros que cursan en la direccion correspondiente. Comprobado el
ingreso de la solicitud, se procederd a la busqueda fisica de la solicitud. Determinado el
extravio, el Técnico Responsable, procedera a elevar un informe técnico pormenorizado
de los antecedentes de la solicitud, expediente o pieza extraviada.

TITULO QUINTO

DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO UNICO

PROVIDENCIAS Y AUTOS

Articulo 90. Providencias. Las providencias solo tenderdn al desarrollo del proceso y
ordenardn actos de mera ejecucion.

Articulo 91. Autos motivados. Los Autos motivados resolveran cuestiones que
requieran sustanciacion y que se suscitaren durante la tramitacién de la solicitud.
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Articulo 92. Autos para resolucion.

I. Cumplidos los plazos sefialados o en el caso de un proceso de Infraccion y/o violacion
a los Derechos de Propiedad Industrial con o sin la presentacion de alegatos, se
decretard autos para Resolucion.

II. Dictada la providencia de autos quedard cerrada toda discusién y no podran
presentarse escritos ni producirse pruebas.

Articulo 93. Resolucion administrativa. La Resolucién Administrativa pondra fin al
proceso en primera instancia, contendrd disposiciones expresas, positivas y precisas,
recaerd sobre las pretensiones formuladas.

Las Resoluciones Administrativas se dictardn dentro del plazo de veinte dias,
plazo que correrd desde el dia que el expediente ingrese a despacho para dictar
resolucion con proveido expreso.

Articulo 94. Forma de la resolucion administrativa. La Resolucion Administrativa
contendra:

1. El encabezamiento, con determinacién del proceso, nombre de las partes
intervinientes y sus generales, y objeto del litigio.

2. La parte considerativa con exposicion sumaria del hecho o del derecho que se litiga,
andlisis y evaluacion fundamentada de la prueba, y cita de las leyes en que se funda.

3. La parte resolutiva, con decisiones claras, positivas y precisas sobre la demanda y/o
la reconvencidn en su caso.

4. El lugar y fecha en que se pronuncia.

5. La firma y sello del Director correspondiente.

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO DE LOS RECURSOS

Articulo 95. Recurribilidad de las resoluciones. Los Autos motivado y las
Resoluciones Administrativas serdn recurribles mediante impugnacién de la parte
perjudicada, a través de los recursos previstos.
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Articulo 96. Clases de recursos. Sin perjuicios de los recursos establecidos en leyes
especiales, los Autos motivados y las resoluciones administrativas podran reclamarse en
sede administrativa mediante recurso de revocatoria y recurso jerarquico.

Las Resoluciones Administrativas que resuelvan un Recurso de Revocatoria o un
Recurso Jerdrquico se dictardn en un plazo de 20 y 90 dias respectivamente, plazo que
correrd desde el dia que el expediente ingrese a despacho para dictar resolucién con
proveido expreso.

Articulo 97. Del recurso de revocatoria. El Recurso de Revocatoria debera ser
interpuesto por la parte afectada ante la autoridad administrativa que pronuncié la
resolucion impugnada, dentro del plazo de diez dias habiles siguientes a su notificacion.

Interpuesto el Recurso de Revocatoria, la autoridad administrativa correrd en traslado a
la parte adversa, para que la misma conteste en un plazo de diez dias, con o sin
respuesta, la misma autoridad administrativa tendrd un plazo de veinte dias para
resolver el Recurso de Revocatoria:

a. Desestimando, si hubiese sido interpuesto fuera de término o por un recurrente no
legitimado; no cumpla con los requisitos esenciales de forma o hubiese sido interpuesto
contra una resolucion preparatoria o de mero trdmite que no produce indefensién ni
impide la continuacién del procedimiento; o la materia del recurso no esté dentro del
ambito de su competencia.

b. Aceptando, revocando total o parcialmente la resolucion recurrida en caso de nulidad,
o subsanando sus vicios o revocandola total o parcialmente en caso de anulabilidad.

c. Rechazando o confirmando en todas sus partes la resolucion de instancia recurrida.

Articulo 98. Del recurso jerarquico. El Recurso Jerarquico debera ser interpuesto por
la parte afectada ante la misma autoridad administrativa que resolvid la Revocatoria,
dentro del plazo de diez dias siguientes a su notificacion.

Interpuesto el Recurso Jerarquico, la autoridad administrativa correrd en traslado a la
parte adversa, para que la misma conteste en un plazo de diez dias, con o sin respuesta
la autoridad administrativa elevara obrados originales, dentro del plazo de los 3 dias
habiles ante el Director General Ejecutivo, para que el mismo en el plazo de sesenta dias
resuelva el Recurso Jerdrquico interpuesto, bajo los siguientes términos:

a. Desestimando, si hubiese sido interpuesto fuera de término o por un recurrente no
legitimado; no cumpla con los requisitos esenciales de forma o hubiese sido interpuesto
contra una resolucién preparatoria o de mero tradmite que no produce indefensiéon ni
impide la continuacién del procedimiento; o la materia del recurso no esté dentro del
ambito de su competencia.

31



1A1D1t
www. WA U 1 A L.com

Universidad de Alicante

b. Aceptando, revocando total o parcialmente la resolucion recurrida en caso de nulidad,
o subsanando sus vicios o revocandola total o parcialmente en caso de anulabilidad.

c. Rechazando o confirmando en todas sus partes la resolucion de instancia recurrida.

Articulo 99. Ejecucion de resolucion administrativa. Si las partes del proceso no
interpusieran ningin recurso administrativo contra la Resolucién emitida ésta serd
declarada ejecutoriada.

Ejecutoriada la Resolucion Administrativa, la autoridad administrativa correspondiente
procederd a ejecutar lo dispuesto en la parte resolutiva.

Articulo 100. Agotamiento del proceso administrativo. El proceso administrativo
quedard agotado y se declarard su ejecutoria, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerdrquicos
interpuestos.

2. Cuando ninguna de las partes hubiera hecho uso de los recursos establecidos en
el presente Reglamento.

Agotada la via administrativa serd ejecutoriado el Acto Administrativo, sin perjuicio de
quedar suspendido la ejecucion del Acto Administrativo impugnado cuando el afectado
haya hecho uso del Recurso Contencioso Administrativo por la via jurisdiccional.

TITULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO DE LA CONCLUSION EXTRAORDINARIA DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO POR RETIRO, DESISTIMIENTO, PERENCION O
LIMITACION

Articulo 101. Retiro de la demanda. Antes de contestada la demanda podra el
demandante retirarla y se considerard como no presentada, éste retiro necesariamente
debera ser efectuado por escrito.

Articulo 102. Desistimiento del proceso.
I. Después de contestada la demanda, podrd el demandante o su apoderado desistir del
proceso.
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II. El escrito de desistimiento se correrd en traslado a la parte adversa para que se
pronuncie en un plazo de cinco dias a partir de su notificacion, bajo alternativa de tener
por aceptado el desistimiento efectuado.

III. La autoridad administrativa dictard un Auto motivado aceptando el desistimiento
efectuado.

IV. El desistimiento efectuado no importard renuncia al derecho de iniciar un nuevo
proceso conforme al presente Manual.

Articulo 103. Perencion. La perencién del procedimiento procederd cuando la
autoridad administrativa no pueda continuar con la prosecucion del proceso por causas
imputables a las partes.

I. La autoridad administrativa, emplazard a las partes para que continden con el proceso,
en un plazo de 30 dias, bajo alternativa de declarar la perencién del proceso.

II. Vencido el plazo la autoridad administrativa dispondra el archivo del expediente.

III. La perencion del procedimiento no conlleva la extincion del derecho

Articulo 104. Limitacion.

I. La limitacion tnicamente procederd en los procesos de Oposicion de Marcas y podra
realizarla el demandado en cuanto a algunos productos de una determinada Clase
Internacional de la Clasificacién Internacional.

II. La autoridad administrativa correrd en traslado a la parte demandante para que se
pronuncie sobre la limitacién ofrecida en un plazo de cinco dias a partir de su
notificacién, bajo alternativa de tener por rechazada la limitacién ofrecida si no
responde al traslado.

III. En caso de aceptarse la limitacion ofrecida, finalizard la oposicién interpuesta por la
parte demandante.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICION PRIMERA

El presente Reglamento y sus modificaciones entraran en vigencia desde el 21 de
febrero de 2008, el cual se aplicard en forma obligatoria a todos los procesos que se
tramitan.

DISPOSICION SEGUNDA

En cuanto a las notificaciones se aplicara el presente Reglamento a todos los procesos
que actualmente se sustancian en el SENAPI.

Fuente: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual

http://www.wipo.int/portal/index.html.es
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