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PROLOGO

El presente trabajo a iniciativa del investigador trata de explicar de forma
clara y precisa cuales son y cémo funcionan los principios de propiedad
intelectual en nuestro medio, asi también, pretende hacer conocer los pasos
a seguir en nuestro sistema de registro de marcas de forma general, sin
embargo, se concentrara en el procedimiento de oposicion y particularmente
se centrara en evitar las llamadas oposiciones temerarias a través de la
implementacion de sanciones a los usuarios que pretendan interponer
oposiciones que no tengan argumentos que se encuentren fundamentados
en normas vigentes, dentro del procedimiento de registro de signos
distintivos, sin embargo, hay que destacar que algunos datos pueden
modificarse con el paso del tiempo puesto que el derecho de propiedad
intelectual al igual que varias ramas del derecho se adecua a las
necesidades, por lo cual el presente trabajo pretende ser lo mas exhaustivo
posible, brindando al usuario de manera simplificada el marco legal del
régimen aplicable en nuestro pais, tratando de recoger de forma clara y
ordenada las cuestiones del registro de signos distintivos, ya que la marca
pasa a ser una garantia para el consumidor, que se asegura la entrega del
producto o servicio elegido. Asi también, se presentara un proyecto para la
implementacion dentro del Reglamento Interno del SENAPI, para una tutela
efectiva y eficiente del usuario que es titular de un registro y/o en su caso
pretende solicitar un registro de marca, alcanzando de esta forma otorgar

seguridad juridica a los legitimamente interesados.

Edwin Choque Aduviri
ASISTENTE DE OPOSICIONES - SENAPI



INTRODUCCION

Una marca es un término, un simbolo, un disefio 0 una combinacién de
ambos, que identifica los productos o servicios y los diferencia de los
competidores en el mercado, es lo que agrega valor al producto o servicio
que ofrecen las empresas en un determinado territorio, por lo que dependen
de la valorizacion y la proteccion de sus Marcas puesto que este componente
las distingue dentro un mercado competitivo, en relaciébn a otro igual
desarrollado por la competencia en el mercado de productos y servicios. En
nuestro Pais el registro de Marcas esta a cargo del Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (SENAPI). Al registrar una Marca para poder proteger
el registro de la misma, se debe vigilar las peticiones de nuevas marcas que
se estén solicitando, puesto que la semejanza de "marcas" puede dar lugar a
la confusion, es asi que dentro del procedimiento de registro de signos
distintivos otorga la facultad de interponer el recurso de oposicion el cual se
resuelve por la via administrativa. Una oposicion es un obstaculo que
interpone un tercero a quien se le otorga la facultad para impedir el registro
de una marca, y al hacerlo traba el normal desarrollo de registro de una

marca.

Cuando una solicitud de registro de marca es objeto de una oposicion, esta
debe cumplir ciertos requisitos, el mas importante por asi decirlo es el de que
pueda ocasionar confusidbn esto se puede dar de forma grafica o
fonéticamente, pero en el caso de no verse afectado bajo ningun punto de
vista con la solicitud observada y cuando la ausencia de riesgo de confusion

es inminente entonces esta puede llegar a ser una "oposicion temeraria".
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TITULO PRIMERO

CAPITULO 1

ELECCION DEL TEMA DE MONOGRAFIA

LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR E IMPLEMENTAR
SANCIONES PECUNIARIAS A LAS OPOSICIONES
TEMERARIAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

1 JUSTIFICACION

1.1 JUSTIFICACION JURIDICA

La Decision 486 (legislacion vigente en Ecuador, Colombia, Pera y Bolivia en
materia de Propiedad Intelectual), regula las oposiciones y sefiala en la parte
final de sus arts. 42 y 122 "las oposiciones temerarias podran ser
sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales."; por cuanto se llega a
establecer que dicha norma otorga la posibilidad de implementar
disposiciones complementarias con referencia a este tema, es asi que la
presente investigacion propone la implementacion de normativa juridica
destinada a sancionar a los usuarios que actuando de mala fe pretendan
interponer oposiciones temerarias causando un perjuicio a los usuarios y
aguellos gue tengan un legitimo interés, y tiene la finalidad de otorgar mayor
seguridad juridica a los usuarios dentro del régimen juridico nacional para la

mejor tutela de sus derechos.



La marca al ser un bien inmaterial constituido por un signo conformado por
palabras o combinacion de palabras, imagenes, figuras, simbolos, graficos,
etc., que, susceptibles de representacion gréfica, sirvan para distinguir en el
mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio,
los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusion o error

acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La marca debe registrarse en una clase por cuanto existe la distincién entre
productos y servicios; no obstante, para evitar una posible confusion, un
empresario podria  legitimamente solicitar la defensa de su marca,
registrandola adicionalmente en una categoria que proteja productos similares.

En este caso lo que se defiende es la fuerza distintiva de la marca.

La buena fe, es uno de los mas importantes principios generales del Derecho.
Al respecto de la buena fe podemos sefalar lo que menciona la real academia
de la lengua que sefiala que es el criterio de conducta al que ha de adaptarse
el comportamiento honesto de los sujetos de derecho. Por lo que podriamos
hablar de la buena fe marcarla, que trata nuestra rama y sus relacionadas
como en el derecho de propiedad industrial Windscheid se refiere a la buena fe
como la “honesta conviccidon”, en el obrar; Bonafante la contrapone al dolo,
entendiéndola como «la ausencia de mala fe». Montes dice aun mas, y la
define como «la rectitud y honradez en el trato y que se traduce en un criterio o
manera de proceder al que las partes han de ajustarse en el desarrollo de sus
relaciones juridicas, y en la celebracion, interpretacion y ejecucion de los

contratos.»!

1 Montes, V., Comentarios a las reformas del Cédigo Civil, Tecnos, Madrid, 1977, t. |, p.363.



1.2 JUSTIFICACION ECONOMICA

En un mundo globalizado las relaciones econémicas son dinamicas por lo que
todo empresario en su actividad comercial empresarial lleva inscrita la idea de
continuidad de la empresa. El empresario o el usuario interesado necesitan o
reclama por medio del ordenamiento juridico que se le confieran toda una serie
de remedios legales ante posibles ataques de terceras personas en ejercicio
de su actividad asi como ante las posibles vulneraciones de sus instrumentos

de actuacion y ante sus posibilidades comerciales.

La primera funcién de las marcas y la mas importante es la funcion indicadora
de la procedencia empresarial que permite a los empresarios que quieran
promocionar bienes y servicios poder distinguir sus productos de los productos

iguales o similares de otros empresarios.

La segunda funcién que cumplen las marcas es la funcién indicadora de la
calidad. Esta funcién incentiva a los fabricantes para que mejoren la calidad de
sus productos y servicios. Si los fabricantes no estuvieran protegidos por un
derecho de uso exclusivo de sus marcas otorgado por el derecho a prohibir que
terceros sin el consentimiento del titular las utilicen, no invertiria en medios de
produccion, en investigaciones y desarrollo y en marketing para que otros
recogieran los frutos de su trabajo e inversion. "Desde el punto de vista de los
consumidores, éstos se aseguran que todos los productos que llevan la marca
proceden de una misma fuente y tienen unos mismos niveles de calidad™, lo
gue hace la buena fama de los productos o servicios entre los consumidores

diferenciados por la marca correspondiente.

2 Llobregat Hurtado, Maria Luisa "Temas de Propiedad Industrial”, Espafia,2007, pag. 50



"Los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las
asocien con una informacion lo mas completa y precisa posible sobre los
precios, el origen, la calidad y las caracteristicas de sus respectivos productos.
Por esta via los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de

una publicidad informativa y sugestiva.” (LIobregat Maria, 2007)
1.3 JUSTIFICACION SOCIAL

La funcion esencial de la Marca es la de distinguir un producto o servicio de
otro, y su alcance esta regulado por leyes de indole nacional, asi como por
acuerdos internacionales. En tanto rol social de las marcas, este sistema
cumple su funcién mediante dos mecanismos: permitir que los consumidores
se familiaricen con un producto de modo que no se confunda con el de sus
competidores. A su vez, el sistema marcarlo facilita a los productores de bienes
y servicios construir una reputacion y hacerla valer en el mercado. La marca,
indica Otamendi, es un vehiculo de la competencia, permite que los productos
se encuentren en los lugares mas diversos y compitan entre si por su sola
exposicion al publico. No todos los signos son registrables como marca y de

hecho las normas son taxativas en este sentido.

La creacion y proteccion de una marca es importante ya que es la Unica
manera que tiene el empresario de crear una imagen y un estilo para sus
productos, lo cual es fundamental para conseguir una posicion en el mercado;
asimismo es importante porque la marca le da la facilidad al proveedor de
publicitar su producto o servicio y hacer que los consumidores los conozcan ya
que es mediante ellas que los clientes reconocen los productos que quieren y
pueden regresar a pedirlos y, si el producto es bueno los consumidores
asocian esa marca con buena calidad ya que ayudan a diferenciar los

productos en el mercado.



Desde el punto de vista de los consumidores, las marcas permiten a estos
poder distinguir el origen de los productos que cumplen, por su semejanza, una
misma necesidad y suelen estar ubicados en una misma zona en los
establecimientos comerciales. Como consecuencia de esta funcién se exige a
los signos que sean distintivos, estableciéndose la prohibicion absoluta del

registro de aquellos que carezcan de esta cualidad.
1.4 JUSTIFICACION ACADEMICA

En nuestro ordenamiento juridico existen normas tutelares que nos brindan un
sistema de organizacion empresarial, pero debemos considerar el desarrollo
econdmico en nuestra sociedad ya que este es dinamico, por lo que es
necesario que existan normas especificas que puedan conllevar a la proteccion
de una marca dentro del mercado ya sea desde el inicio de la misma es decir
la solicitud de registro del signo distintivo hasta el registro de la misma.

El registro es la Unica manera de proteger la marca creada frente a las posibles
copias de los demas empresarios que quieran aprovechar su prestigio. Asi el
registro convierte al titular en el duefio de la marca siendo el Unico autorizado
para utilizarla por los siguientes diez afios puesto que en nuestro ordenamiento
juridico esté bajo el régimen de la Comunidad Andina de Naciones — CAN,
Decision 486 y esta normativa establece que los registros de marcas pueden
ser renovados sucesivamente. Por lo que el registro de una marca es la Unica

forma de cuidar sus derechos sobre ellas.



2 DELIMITACION DEL TEMA

2.1 TEMA O MATERIA

Esta ubicado en la Decision 486 "Régimen Comun de Propiedad Industrial”
(norma comunitaria andina) vigente desde el primero de diciembre de 2000,
Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial y Observancia M
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) puesto en vigencia el 21
de febrero de 2008, Clasificacion Internacional de Niza (9° y 10° edicion).
Asimismo, como normas complementarias, tenemos a la Ley de Procedimiento
Administrativo No. 2341 y su Reglamento D.S. No. 27113.

2.2 ESPACIAL

El espacio es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho
oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan
facilmente en cualquier lugar del mundo, es por ello que los efectos juridicos
gue emanan de una marca registrada o no; siempre se circunscribiran a un
territorio determinado ya que el registro de una marca consolida el derecho
sobre ella en el territorio del pais en donde se registrd, por lo anteriormente
expuesto tomaremos el ambito nacional, debido a que el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual ejerce el régimen en todo el pais.

2.3 TIEMPO

La duracion de una marca depende de las leyes de cada pais y de la voluntad

de su titular. La vida de una marca es efimera. Pero la cantidad de afios por
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los que se prolonga este derecho subjetivo es, mas bien, de orden
convencional: el legislador puede ampliar o reducir el plazo de su vigencia
por la via del derecho positivo, y el titular puede renovarlo si lo desea. En
nuestro sistema juridico es de 10 afios Una vez pasado el tiempo, la marca

caduca. Y con fines académicos tomaremos la gestion 2010 como referencia.

3 OBJETIVOS

3.1 GENERAL

» Proponer un modelo de reglamento e implementaciébn de sanciones
pecuniarias a aquellos usuarios que actuando de "mala fe" interponen
oposiciones temerarias, para asi poder dar celeridad al proceso de
registro de signos distintivos y otorgar mayor seguridad juridica a los
usuarios. Ya que la marca registrada al conferir a su titular un derecho
exclusivo para utilizarla, pasa a integrar el patrimonio de quien la
inscribe y a constituir uno de los principales activos de la empresa, asi
también, otorga seguridad al consumidor ya que es un medio de
distincion dentro los productos y servicios que se ofrecen en el

mercado.

3.2 ESPECIFICO

» Analizar los conceptos técnicos del derecho de marcas y su alcance en
el sistema boliviano.

» Diagnosticar la utilizacion de herramientas efectivas dentro del
derecho administrativo.



Comparar los sistemas internacionales en los que se aplican sanciones
y los resultados que obtienen a partir de esta.

Acelerar el proceso de registro de signos distintivos evitando dilaciones
innecesarias en el procedimiento de registro.

Proponer un disefio de reglamento a las oposiciones temerarias
adecuada a nuestra economia juridica.

Apoyar al desarrollo productivo del estado Plurinacional a través de la
tutela efectiva de los derechos de propiedad Intelectual.

10



CAPITULO Il

1 MARCO INSTITUCIONAL

En mérito al Reglamento del Régimen Estudiantil de la universidad y en el
marco del convenio interinstitucional suscrito entre el SERVICIO NACIONAL
DE PROPIEDAD INTELECTUAL — SENAPI y la carrera de Derecho de la
Facultad de Derecho y Ciencias Politicas de la Universidad Mayor de San
Andrés para la obtencién del grado académico de licenciatura en Derecho a
través de la modalidad de Trabajo Dirigido y en merito a la Resolucion del
Honorable Consejo de Carrera de Derecho N 0793/2010 de 14 de mayo de
2010, homologado por Resolucion del honorable Consejo Facultativo N
1477/2010 de fecha 18 de mayo de 2010.

"El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual es una institucion publica
desconcentrada que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economia Plural, con competencia de alcance nacional, tiene autonomia de
gestion administrativa, legal y técnica; con la misiébn de administrar en forma
desconcentrada e integral el régimen de la Propiedad Intelectual en todos sus
componentes, 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, al
derecho de autor y derechos conexos, constituyéndose en la oficina nacional
competente respecto de los tratados internacionales y acuerdos regionales
suscritos y adheridos por el pais, asi como de las normas y regimenes
comunes que en materia de Propiedad Intelectual se han adoptado en el marco

del proceso andino de integracion.
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Creada el 16 de septiembre de 1997 en el marco de la Ley 1788, como un
organo desconcentrado, encargado de administrar el régimen de la Propiedad

Intelectual en Bolivia.

La Organizacién y Funciones del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
se establecen por mandato del D.S.25159 de 4 de septiembre de 1998 que
es reemplazado por el D.S.27938 de 20 de diciembre de 2004 y a su vez
modificado en parte por el D.S.28152 de 17 de mayo de 2005."2

Tal cual establece el articulo 1 del Reglamento interno del servicio Nacional de
Propiedad Intelectual que sefiala "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 infraccion o competencia desleal, todo ello en concordancia al
Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo
27113y aplicacion a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.”
Y en su art. 3 se establece la competencia y jurisdiccion "EI SENAPI se
constituye en la oficina y autoridad nacional que administra el régimen de
Propiedad Intelectual, ejerciendo jurisdiccion y competencia administrativa en
todo el territorio de la Republica de Bolivia."

1.1.- PRINCIPALES AREAS DEL SERVICIO NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

"La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las
invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos, los nombres, las

imagenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.

3 SENAPI; Disponible en http://www.senapi.gob.bo/QuienesSomos.asp?lang=ES, consultado en agosto de 2011
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La inquietud que me induce a llevar adelante el presente trabajo de
investigacion, es contribuir a la reduccion La propiedad intelectual se divide en
dos categorias: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes,
marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geograficas de
procedencia; y el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artisticas,
tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las peliculas, las
obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografias
y esculturas, y los disefios arquitecténicos. Los derechos relacionados con el
derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de
fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de
radiodifusion sobre sus programas de radio y de television"4.

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual — SENAPI tiene bajo su
competencia la administracion del régimen de propiedad intelectual a nivel
nacional, por lo que con la finalidad de cumplir su tarea de forma eficiente y de

lo anteriormente expuesto se tiene dos areas principales.
1.1.2.- PROPIEDAD INDUSTRIAL

UNIDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS

Se realiza el registro de:

o Marcas (denominativas, figurativas, mixtas, tridimensionales, auditivas,
colectivas, etc.)

o Denominaciones de Origen

o UNIDAD DE PATENTES

Se realiza el registro de:

4 Disponible en http://www.wipo.1nt/classifications/nice/es/ab"—the—ncl/fag.htmj#Arreglodeniza, consultado en
enero de 2012
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o

Inventos

Modelos Industriales

Disefio Industrial

Esquema de trazado de circuito integrado

1.1.3.- DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Esta unidad esta encargada del registro de:

Obras Artisticas
Obras musicales
Obras Literarias
Obras cinematogréficas

Software, etc.
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1.2 ORGANIGRAMA DE FUNCIONES DEL SENAPI
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5 Fuente — Organigrama — Recursos Humanos, Senapi, disponible en www.senapi.gob.bo
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2 MARCO TEORICO

La tarea de la teoria del Derecho es encontrar lo que en el Derecho y en el
estado tiene validez general, a través de la utilizacién de conceptos técnicos

cientificos.

“‘El derecho es un lenguaje que nos sirve para conocer la realidad
juridicamente considerada, misma que es una parte de la realidad universal
fisica. Por tanto, el derecho, al hablar de la realidad social, es lenguaje objeto
de la ciencia del derecho. Cualquier orden juridico es, por ende, un esquema
de interpretacion de la realidad que dice qué es derecho; y es prescriptivo

porque sefiala qué debe hacer el hombre"®.

Por otra parte, la ciencia juridica, a diferencia del derecho, es descriptiva y nos
dice como es y cdmo funciona el sistema normativo coactivo, su Unico objeto
de estudio. La teoria del derecho no debe ocuparse de nociones fuera de su
objeto de estudio, tales como los valores o las causas sociales que motivan la
creacion de normas juridicas. Dichas nociones son el ambito de investigacion
de la ética y la sociologia. Es pertinente aclarar que basta con conocer las
bases del lenguaje del derecho, su paradigma y reglas de creacion y

aplicacion, para describirlo y proveer a su eficacia."’

"El derecho de la propiedad Intelectual probablemente ha sufrido mas
transformaciones durante los ultimos afios que cualquier otra rama del
Derecho. Los avances en la tecnologia, el crecimiento de la industria del ocio,

la sociedad consumiste y otros factores han hecho que el Derecho de la

6 Teoria del derecho ; disponible en http://es.wikipedia.org/wikVTeoriadelderecho; consultado en septiembre de
2011

7 UNAM, "El Derecho y la ciencia del Derecho”, México, 1986
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Propiedad Intelectual se transforme en un derecho moderno, un derecho

empresarial, que lidera parte de practica juridica."®

Los derechos de propiedad industrial confieren a su titular una facultad
exclusiva de uso en el mercado. La propia calificacién de estos derechos
como de propiedad ya nos manifiesta como estamos ante unos derechos

absolutos y excluyentes oponibles "Erga Omnes”

3 MARCO HISTORICO

La practica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. Los
primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al marcado de ganado
(origen de la palabra "brand narre", y a que "brand" deriva de un verbo que
significaba quemar). Asimismo el marcar la ceramica (con A.C.). En
Mesopotamia y Egipto, los ladrillos y las tejas eran marcados con el nombre
del monarca que los reinaba. Los jarros de ceramica, usados cotidianamente
en Grecia y Roma, tenian en su asa el nombre del pais de origen. Tal vez lo
gue mas pueda acercarse al concepto moderno de Marca que hoy conocemos
son los signos escritos en las lamparas de aceite. Dichas lamparas se
encontraban dentro de los principales articulos de exportacién de la Roma

antigua y el nombre "Fortis" era la Marca principal.

A finales de la Edad Media surgieron las Marcas obligatorias que identificaban
a las compafiias, y fue durante el renacimiento, cuando volvié a surgir la
practica de usar Marcas. En esa época existian Marcas personales que
distinguian a los individuos de otros: escudos familiares y la casa particular de

la familia, que podia significar la actividad principal a la que se dedicaban

8 Marquez Robledo Santiago, "Principios Generales del Derecho de Autor”, Bogota, 2004
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(comerciantes o artesanos). Con la invencion de la imprenta, los editores

también empezaron a usar sus Marcas en los libros.

Con la llegada de la Revolucién Industrial, la distribucion de productos cambio
significativamente y con ello, la marca adquiri6 un papel importante como
instrumento para identificarlos, confirmando asi su funcion moderna a partir de
la segunda mitad del siglo XIX. En las cortes, uno de los primeros casos que
sentd precedentes en la industria y el comercio, fue un juicio inglés sobre
Marcas en 1783, seguido de una accion legal preliminar por falsificar, también

en el mismo pais, durante 1838.

En nuestro pais se implemento la ley de marcas en 1918 que en su articulo V
sefiala "Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominacion
caracteristica y peculiar, con que se quiera especializar los artefactos de una
fabrica, los objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias
agricola, forestal, ganadera y extractivas. Pueden usarse como marcas: los
nombres y denominaciones bajo una forma distintiva, las palabras o titulos de
fantasia, nimeros y letras en dibujo especial o formando combinaciones, los
marbetes, rétulos, emblemas, monogramas, cubiertas, franjas, timbres, sellos,
grabados, escudos, cifras, divisas, estampados y relieves, filigranas, vifietas,

envases, recipientes, o cualquier otro signo tipico analogo"

Es asi que el Senapi es creado mediante Decreto Supremo 27938 "...es la
entidad encargada de administrar la propiedad intelectual de manera
desconcentrada con competencia a nivel nacional, garantizando un eficiente
desempenio 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.
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Que, el SENAPI al constituirse en la oficina y autoridad nacional competente
para la aplicacion de la norma, tratados internacionales y acuerdos regionales
suscritos y adheridos por el pais, asi como las hormas 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 invencién, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos
integrados, disefio industrial, asi como de acciones de observancia por
infraccion o competencia desleal, se remite al Procedimiento Administrativo
Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113y 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."®
4 MARCO CONCEPTUAL

"La marca es simultdneamente una garantia para el consumidor, que se
asegura la entrega del producto que el quiere comprar, y para el duefio de la
marca llamado titular porque encuentra asi un modo de distinguirse de sus

competidores y de identificar el valor de sus productos o servicios."'°

"Se entiende por marca, todo signo, emblema o denominacion caracteristica
y peculiar, con que se quiera especializar los artefactos de una fébrica, los
objetos de un comercio, los productos de la tierra y de las industrias agricola,

forestal, ganadera y extractivas.

° Reglamento De Procedimiento Interno De Propiedad Industrial Y Observancia del servicio nacional de propiedad
intelectual (SENAPI), disponible http://www.senapi.gob.bo/QuienesSomos.asp?lang; consultado en agosto de 2011

10 Garcia Balcarce. L., Garcia Pratto J., Pujol M. y Riz A. (2009), Guia de Derecho de Marcas, Pag. 11.
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Pueden usarse como marcas: los nombres v denominaciones bajo una forma
distintiva, las palabras o titulos de fantasia, nimeros y letras en dibujo especial
o formando combinaciones, los marbetes, rétulos, emblemas, monogramas,
cubiertas. franjas, timbres, sellos, grabados, escudos, cifras, divisas
estampados vy relieves, filigranas, vifietas, envases, recipientes, o cualquier

otro signo tipico analogo™*!

"Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios
han sido producidos o proporcionados por una persona 0 empresa

determinada."!?

«La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia
sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas
tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo
ademas susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo

en diversos lugares.»*3

"La Marca constituye un instrumento de comunicacion y por lo tanto
estratégica entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume, ya que
crea un vinculo de confianza con el publico consumidor comprometiendo la
reputacion de la empresa y ofreciendo una garantia de calidad por lo cual se

considera la marca como un valioso activo de la empresa."'4

“También se entiende por marca "el signo que distingue un producto de otro

0 un servicio de otro"1®

n Ley Reglamentaria de Marcas de 15 de Enero de 1918

12 www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.,consultado en junio de 2012

13 Fernandez-Novoa, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, p.23

14 "Emprendedores a Servicio de la Pequefia y Mediana Empresa" Publicacion N° 80, Pag. 5, bimestre marzo-abril
de 2003

15 Otamend, Jorge "Derecho de Marcas", T Edicion actualizada y ampliada, Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2003
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La decision 486 en su Articulo 134 establece que "A efectos de este régimen
constituirA marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o
servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos
susceptibles de representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio
al cual se ha de aplicar una marca en ningun caso sera obstaculo para su

registro.
Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas,

retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

C) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Q) Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los

apartados anteriores.”16

Se entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica que
sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de
los de otras. Asi para que un signo pueda ser considerado como una marca

debe tener capacidad distintiva y ser susceptible de representacion grafica.

Las marcas pueden pertenecer a tres categorias en relacién con la estructura

del signo: a) marcas denominativas que son las que se forman con palabras,

16 compilacion de Normas de Propiedad Intelectual, SENAPI — MPM, Bolivia, DECISION 486, Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, pag 159
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nombres de personas, en definitiva, que puedan pronunciarse, tengan o no un
significado preciso; b) marcas figurativas, que se perciben por la vista y estan
compuestas por imagenes visuales; c) las marcas mixtas formadas en parte por
signos denominativos y en parte por signos figurativos. Estas modalidades
deben completarse con otros signos tales como las letras, las cifras o
combinaciones de letras y cifras, la forma del producto o de su representacion

y los colores per se o las combinaciones de colores.

También se permiten las marcas de forma o tridimensionales, entre las que
se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su
presentacion. Estos signos, sin embargo, no podran registrarse cuando

incurran en las prohibiciones establecidas en el articulo

En relacion con los tipos o clases de marcas en funcion de la titularidad de las
mismas podemos diferenciar entre marcas individuales y marcas colectivas.
Las marcas individuales pueden pertenecer a una persona fisica o juridica, o
incluso a varias personas en régimen de copropiedad. Las colectivas se

pueden clasificar en normales, de certificacion y de garantia.

Por su relacibn con otras marcas, las marcas pueden ser principales y
derivadas. Las marcas derivadas son aquellas que mantienen el distintivo

principal e incorporan nuevos elementos accesorios.

» Signo Distintivo: Elemento grafico, denominativo o su combinacion, que
distingue productos o servicios en el comercio. Los signos distintivos,
podran registrarse como: Marca de Producto; Marca de Servicio; Marca
de Certificacion: Marca Colectiva; Denominaciéon de Origen; Lema

Comercial; Nombre Comercial; Rétulos o Enserias.

» Marca de Producto: constituird marca de producto cualquier signo que

sea apto para distinguir productos en el mercado.
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Marca de servicio: constituira marca de servicio cualquier signo que

sea apto para distinguir servicios en el mercado.

Marca de Certificacion: Se entendera por marca de certificacion un
signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u

otras caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca.

Marca Colectiva: Se entenderd por marca colectiva todo signo que
sirva para distinguir el origen o cualquier otra caracteristica comun de
productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo

utilicen bajo el control de un titular.

La marca notoria es aquella es la marca usada y la renombrada es una
marca registrada que goza de difusion y ha logrado el reconocimiento de

los circulos interesados (los consumidores y los competidores).

La marca renombrada es aquella que ademas de ser conocida por los
circulos interesados correspondientes, suscita en los mismos
fundadas y razonables expectativas acerca del elevado nivel de
calidad de los productos o servicios diferenciados por la marca. Por
tanto para calificar a una marca como renombrada se requiere: ser
conocida por los circulos interesados y que el signo goce de un nivel

elevado de prestigio por su calidad.

Lema Comercial: Se entiende por lema comercial la palabra, frase o

leyenda utilizada como complemento de una marca.
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» Nombre Comercial: Se entenderd por nombre comercial cualquier

signo que identifigue a una actividad econdémica.

» Rotulo o Enseiia Comercial: Se entendera como aquel signo distintivo

que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil.

» Usuario Solicitante de Registro: Persona natural o juridica (nacional o

extranjero) que solicita el registro de una marca o un signo distintivo.

» Oposicion: Accion procesal ejercida por cualquier persona con legitimo
interés (Usuario opositor), que pueda desvirtuar el registro del signo

distintivo solicitado posterior a su publicacion.

» Usuario Opositor: Persona natural o juridica (nacional o extranjera)
gue presenta oposicion a una solicitud de registro de marca o un signo

distintivo publicado.

"La oposicidn es, en términos generales, la peticibn que formula un tercero o
una parte interesada, para que la autoridad competente niegue el derecho
cuya concesion se solicita, en razén de que la invencion, el disefio industrial
o el signo distintivo, no redne los requisitos de ley o bien infringe un derecho

previamente constituido"!’

“"La oposicion fue concebida como el derecho de que gozan los Titulares de
una marca debidamente registrada, para oponerse a la solicitud de registro de
otra, cuando parezca que es imitacion de aquella. Bien sea porque la marca

que se pretende registrar tiene igualo similar forma grafica o fonética o,

17 Metke, Ricardo, 'Procedimientos de Propiedad Industrial', Bogota 1994, p. 61
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presenta signos de identidad o semejanza susceptibles de causar confusion

al consumidor"18

El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial del Instituto Ecuatoriano de
Propiedad Intelectual, definié a la oposicion como: "un recurso administrativo,
establecido por nuestro ordenamiento juridico con el designio de tutelar los
derechos subjetivos o los intereses legitimos o directos de los obtentores, o de
terceros a quienes puede perjudicar el acto impugnado; porque, el recurso, en
puridad, no es sino un medio para que el administrado obtenga, en via
administrativa, la revocatoria, o la modificacion, o la revision, o la ratificacion, o

la extincion de dicho acto"

El registro de la marca se otorga por un plazo de 10 afios contados desde la
fecha de la solicitud y puede renovarse indefinidamente por periodos
sucesivos de 10 afios. La proteccion de una Marca es territorial, su registro es
voluntario y si una persona quiere que su marca esté protegida también en
otros paises, debe registrar su marca en todos y cada uno de los paises en los

cuales quiere recibir proteccion.

18 Proceso 02-1P-94 G.O. No. 163 de 12.de septiembre de 1994
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5. MARCO ESTADISTICO

DESARROLLO PRODUCTIVO

ESTADD FILURINACIONAL DF NOLIVIA

SENAPI

DE PROPIEDAD INTELECTUAL

GESTION 2010 - 2011

2010 21

B TRAMITES NADIONALES TRAMITES INTERNADIONALES

19

Readlizando un andlisis mas abierfo
en la gestion 2011 se llego a un
incremento de Registros Oforgados
intemacionales redoblonde  los
Tramites Oflorgodos respecic o
anterniores Gestiones

Los Tramites Nacionales Otorgados
de la misma manera se redoblaron
generando mayor  incidencia
deniro de la micro, pequenas y
medionas empresas con  un
respecto a la gestion 2010.

19 Fuente: Senapi cuentas 2011 - 2012, publicado en www.senapi.gob.bo.



G SENAPI

DESARRC ;'.ljl".," .'.'."",“ DUCTIVO Serviclo Nacional de Propiedad Inteectva

Posicionamiento del Régimen de Propiedad Intelectual en la
Civdad de Cochabamba, Santa Cruz y El Alto

GESTION 2010- 2011

* Lo canfidod de Tramites ingresados
en las Regionales de El Alto,
Cochabamba y Santa Cruz en lo
Gestion 2011 asumieron  gran
importancia ya que demuestran
resulfados de los  actividades
realizadas en materia de Difusion de
Propiedad Intelectual.

A

SELATS WCCCIADAMBA  wSANTRCAUZ

20

20 Fuente: Senapi cuentas 2011 - 2012, publicado en www.senapi.gob.bo
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6 MARCO JURIDICO POSITIVO VIGENTE Y APLICABLE

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

» Constitucion Politica del Estado. Art. 100 de la Constitucion Politica del

Estado establece

I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indigena originario campesinos las
cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las practicas culturales,
los conocimientos y las tecnologias tradicionales. Este patrimonio forma parte

de la expresion e identidad del Estado.

Il. El Estado protegera los saberes y los conocimientos mediante el registro de
la propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las
naciones y pueblos indigena originario campesinas y las comunidades

interculturales y afrobolivianas.

"Desde la perspectiva juridica la Constitucion es la ley fundamental del
ordenamiento juridico del estado que consigna normas que regulan el sistema
constitucional, es decir, el modo y forma en que se organiza y estructura el Estado, lo
gue supone la proclamacién de los valores supremos y principios fundamentales, la
consagracion de los derechos y garantias constitucionales de las personas, asi
como la delimitacion de la estructura social, econémica financiera, juridica y

politica, definiendo la forma de estado, el régimen de gobierno, los 6rganos a

28



través de los cuales se ejerce el poder politico, determinando su estructura,

organizacion y su ambito de competencias.”?!

"En el a&mbito dogmatico, el nuevo Estado se configura sobre la base de la
consagracion de los derechos fundamentales y las garantias constitucionales.
En el primero de ello consagra como derechos fundamentales un grupo de
derechos que constituyen el minimo esencial para garantizar la realizacion de
la dignidad humana de toda persona, y para mejorar la calidad de vida de las
personas; de otro lado, amplia el catédlogo de los derechos civiles; asimismo
consagra los derechos colectivos de las naciones y pueblos indigena
originario campesinos; finalmente amplia el catdlogo de los derechos

econdmicos, sociales y culturales...”??

« Asi también el Art. 102 de la Constitucion Politica del Estado que a la letra
dice "El Estado registrara y protegera la propiedad intelectual, individual y
colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores,

inventores y cientificos, en las condiciones que determine la ley".

"La estructura econémica, plural orientada a mejorar la calidad de vida y el vivir
bien de todas las bolivianas y los bolivianos; constituida por las formas de

organizacién econémica comunitaria, estatal, privada y social...”®

21 Rivera Santivaiez José Antonio, "Andlisis de la Nueva Constitucion Politica del Estado”, p, 91.
22 Rivera Santivaiez José Antonio, "La Justicia Constitucional en el nuevo modelo del estado Boliviano", p, 648
23 Rivera Santivafiez José Antonio, "Andlisis de la nueva Constitucion Politica de Estado”, p, 98.
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La constitucion Politica del Estado como base esencial del Sistema
Juridico Nacional, un estado basado en el respeto e igualdad entre
todos, libre de discriminacion con principios de soberania, dignidad,
complementariedad, solidaridad, armonia y equidad en la distribucién y
redistribucién  del  producto social, con respeto a la pluralidad

econdmica, social, juridica, politica y cultural.

El Estado tiene la obligacion de proporcionar mecanismos para la
proteccion eficiente y  eficaz de la propiedad intelectual, otorgando
seguridad juridica a sus registrados, impulsando la creatividad, el
desarrollo del intelecto humano, ejecutando politicas y estrategias para el
desarrollo de los regimenes de Propiedad Intelectual. Promoviendo la
cooperacion con entidades vinculadas, la investigacion cientifica y tecnoldgica
orientada al desarrollo productivo y competitivo del pais, respetando tratados
internacionales, acuerdos regionales asi como las normas y regimenes

comunes en materia de propiedad intelectual.
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DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

* Decision 486 De La CAN — Régimen Comun Sobre Propiedad Industrial
en susArts. 42 y 122 que sefiala "Las oposiciones temerarias podran ser

sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales".

La decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones pretende otorgar
tutela efectiva a las marcas registradas y/o por registrarse, de tal forma
gue se vigile la tutela de los derechos de Propiedad Intelectual, "La
Marca constituye un instrumento de comunicacion y por lo tanto
estratégica entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume, ya
que crea un vinculo de confianza con el publico consumidor
comprometiendo la reputacion de la empresa y ofreciendo una garantia
de calidad por lo cual se considera la marca como un valioso activo de la
empresa.”* Siendo la marca un elemento esencial de la estrategia de
comercializacion en el mercado, puesto que las relaciones econémicas son
dindmicas, por esta razén es necesaria la implementacion de sanciones
pecuniarias y la decision 486 de la CAN faculta a las instancias pertinentes
en nuestro medio a través del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
puesto que es la instancia encargada de hacer cumplir el régimen de
proteccion de la propiedad intelectual a nivel nacional, para aquellos
usuarios que actuando de "mala fe", interponen oposiciones temerarias,
perjudicando el normal desarrollo procedimental de registro perjudicando a

los usuarios que tienen legitimo interés, a través del principio de la no

24 Emprendedores a Servicio de la Pequefia y Mediana Empresa" Publicacion N° 80, Pag. 5, bimestre marzo-abril
de 2003.
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confusion del publico ya que el registro beneficia al titular de la marca como al

publico consumidor.

Se ha definido al interés legitimo como "una de las distintas situaciones
juridicas subjetivas, que no se encuadra en la nocion del derecho
subjetivo tipico y representa para el administrado una garantia de
legalidad que importa una utilidad instrumental"?®

"el interés legitimo se califica como personal y directo cuando se trata
de un interés particular, referido al sujeto, y por tanto distinto del mero interés
administrativo de que se cumpla la ley”?®

"El interés legitimo es un "interés individual estrictamente vinculado a
un interés publico y protegido por el ordenamiento solo mediante la tutela

juridica de este Ultimo interés”.?’

"Las oposiciones tienen como propoésito impedir un registro solicitado,
basadas en que tal registro violaria un derecho del oponente. Ese derecho no
es preciso que sea el derivado de un registro preexistente; puede consistir en
el derecho a que ciertos signos no sean objeto de apropiacién y aun puede
tratarse de un derecho ajeno al régimen marcarlo, pero que se veria afectado
por el registro solicitado."?®

De ello se sigue que quien pretenda presentar las observaciones esta
obligado a demostrar, por los medios idéneos, que se encuentra en
alguna de las dos circunstancias acreditantes del legitimo interés, esto
es, que tiene el caracter de titular de una marca registrada o que ha

solicitado, con propiedad en el tiempo respecto del signo a cuyo registro

25 Otamendi, Jorge "Derecho de Marcas", pp. 153-155.

26 Escota Héctor Jorge '7ratado General de Procedimiento Administrativo”, 2a. ed., Buenos Aires, Ediciones
Depalma, 1981, p. 187

27 zanobini Guido, "Curso de Derecho Administrativo”, p. 242

28 Bertone Luis Eduardo y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, "Derecho de Marcas", p. 487
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se opone, la concesion de la marca en la que fundamenta su derecho a
oponerse al registro de la otra (Proceso 40-1P-2002, R.O. No. 641 de
15 de agosto de 2002, p. 34.).

Esta restriccibn impide a una empresa la utilizacion de la palabra
Chocolate como marca de chocolates o bombones, mas nada impediria
su utilizacion en otro tipo de productos como ropa femenina. La
construccion de un signo distintivo implica de algin modo la apropiacion
para fines comerciales de una o mas palabras del lenguaje, es decir, un
recorte  del dominio publico. Por lo tanto, este recorte est4
especificamente delimitado a su utilizacion como signo distintivo de un
determinado producto o servicio. Esta limitacion es indispensable para
gue el sistema de marcas no se convierta en un sistema de
parcelamiento  del dominio publico que paulatinamente llevara a la
privatizacion de las palabras de una determinada lengua. Los titulares
de la marca Chocolate so6lo pueden restringir el uso de esta palabra
para la promocion de indumentaria femenina por ejemplo, pero no
pueden impedir el uso de la palabra en general. El sistema de marcas
otorga a quienes registran una marca el monopolio sobre la utilizacion
de ese signo distintivo en forma limitada alas clases y productos para
los cuales se realiza el registro. A esto se denomina "Principio de
Especialidad”, que es una "derivacién légica de la estructura juridica de
una marca" que impide la monopolizacion de palabras per se. Por este
principio, podemos sintetizar que "el derecho de marca es un derecho
de excluir, no un derecho de propiedad sobre la palabra en si. El titular
sb6lo posee un derecho de excluir a otros del uso de la marca de modo
tal que pueda causar un dafio a los consumidores. Un derecho de
propiedad puro sobre la marca no le es conferido ni es probable que le

sea conferido, debido a la potencial monopolizacion del lenguaje que
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esto podria causar" (Gray, 1996). Incluso dentro del marco del régimen de
marcas, una misma palabra puede ser utilizada como signo distintivo de
diferentes productos siempre que esto no lleve a confusibn a los

consumidores.
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REGLAMENTO INTERNO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial vy
observancia Del Servicio nacional de Propiedad intelectual (SENAPI) que
en su Articulo 14. (Peticiones Ante La Administracion Publica Por

Derechos Afectados) establece:

"l. La Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, actuara como Sujeto
Administrador dirimidos entre el Sujeto Administrado y Tercero(s)
Afectado(s), en los siguientes casos:

"- Oposicion a registro de un signo distintivo,..."

Es asi que en nuestro medio el SENAPI actia como ente regulador a la
hora de registro de marcas y de las posibles oposiciones de registro,
precautelando de esta forma a los usuarios y a los consumidores mucho
mas si consideramos lo sefialado en el Art. 104 del Reglamento Interno
que a la letra dice: 1. La limitacion Unicamente procedera en los procesos
de Oposicion de Marcas y podra realizarla el demandado en cuanto a
algunos productos de una determinada Clase Internacional de la

Clasificacion Internacional.

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

lll. En caso de aceptarse la limitacion ofrecida, finalizara la oposicion

interpuesta por la parte demandante.”
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Es asi que la prohibicion general de registrar signos idénticos o
similares a las marcas ya registradas tiene dos fundamentos: a) se
prohibe porque existe colision de derechos donde el derecho que
prevalece es el del que registr6 la marca con anterioridad; y, b) también
se prohibe porque al ser idéntico o similar a la marca, el signo que se

pretende registrar carece de fuerza distintiva.

La oposicion para admitirsela requiere la alegacion, por quien la
deduce, de la existencia o de un derecho subjetivo de legitimo interés
la oposicion se la ha de fundamentar y es necesario, entonces, que
entre los fundamentos de hecho se indique que derecho subjetivo o qué
interés directo del compareciente puede ser afectado por el acto

administrativo que acepte la solicitud de derecho de obtentor

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
(CLASIFICACION DE NIZA EN SU NOVENA Y DECIMA EDICION).

"La aplicacion de la Clasificacion de Niza por las oficinas de marcas
competentes ofrece la ventaja de que la presentacion de solicitudes de
registro de  marcas se basa en un Unico sistema de clasificacion. Con ello
se simplifica en gran medida la elaboracién de las solicitudes, ya
que los productos y servicios a los que se aplica una determinada marca
se clasificaran de la misma manera en todos los paises que han
adoptado la Clasificacion. Asimismo, dado que la Clasificacion esta
disponible en varios idiomas, la utilizacién de indicaciones de productos

y servicios que figuren en la lista alfabética puede ahorrar un gran
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volumen de traduccion a los solicitantes cuando presentan listas de

productos y servicios en un idioma distinto al de la oficina de origen.”?°

Es una clasificacion internacional de productos y servicios que se aplica para el
registro de marcas de productos y servicios. Fue establecida en virtud de un
acuerdo internacional multilateral concluido en la Conferencia Diplomética de
Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.

"La Clasificacion de Niza es una clasificacion de los productos y servicios
para el registro de las marcas de fabrica o de comercio y las marcas de
servicios.”? A objeto de tener en consideracion que la solicitud de registro de
Signos Distintivos se debe establecer claramente a la clase internacional a la
cual pertenece el producto o servicio. "Para poder mantener la Clasificacion
de Niza al dia, se revisa continuamente y cada cinco afios se publican
nuevas ediciones. La actual (décima) edicién esta en vigor desde el 1 de
enero de 2012. La revisibn estda a cargo de un Comité de Expertos
convocado en el marco del Arreglo de Niza...”3!

El Arreglo de Niza es el tratado multilateral administrado por la OMPI
que establece la Clasificacion de Niza. Este tratado fue firmado en Niza
el 15 de junio de 1957 y entr6é en vigor el 8 de abril de 1961. Fue

29 http://www.wipo.int/classifications/nice/es/about the ncl/faq.htnii#Arreglodeiiiza, consultado en enero de 2012.
30 tittp://www.oeprii.es/es/signos distintivos/marcas nacionales/mas informacion/clasificacion internacional Prod.ht
ml, consultado en mayo de 2012

31 http://www,0epm.esfes/signos distintivos/marcas nacionales/mas informacion/clasificacion internacional Prod.ht
TI, consultado en mayo de 2012
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revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de
1977, y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Las oficinas competentes de los paises parte en el Arreglo de Niza
tienen la obligacién hacer figurar en los documentos y publicaciones
oficiales relativos al registro de marcas los numeros de las clases en las
que estdn comprendidos los productos y servicios para los que se

registra la marca.
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6.1 LEGISLACION COMPARADA

6.1.1 SISTEMA DE OPOSICIONES EN ARGENTINA

"En Argentina la regla es que la propiedad y exclusividad de uso de una
marca se obtienen con su registro en el Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual INP, por lo que no se podria solicitar en principio una marca igual

a una que este registrada con anterioridad.”3?
Las principales caracteristicas del régimen de oposiciones en la Argentina;

presentacion del escrito de oposicion
examen de admisibilidad

el periodo de reflexion

la parte contradictoria del procedimiento
solicitud de prueba de uso

finalizacion del procedimiento

N o gk~ wbdRE

oposicion contra registros internacionales que designan a la CE

En paises como Alemania e Italia se ha considerado que una marca notoria
no registrada podia oponerse o0 impugnar una marca posteriormente
registrada. Ello no constituye una excepcion al principio de la registrabilidad.
Obsérvese. La plenitud de los efectos solamente devienen con el efectivo

registro de la marca.

La Ley Argentina de marcas es la 22.362 del 26 de diciembre de 1980 en
Brasil rige el Cadigo de la propiedad industrial ley 9279 del 14 de mayo de
1996.

82 Garcia Balcarce. L., Garcia Pratto J., Pujol M. y Riz A. (2009), Guia de Derecho de Marcas, Pag. 13.
39



En Paraguay se sanciono la Ley de Marcas Nro. 1.294 promulgada el 12 de
agosto de 1998 y reglamentada por el decreto Nro. 22.365 del 14 de agosto
de 1998.

En Uruguay se aprobd la nueva legislacion en materia de marcas Nro. 17.011
el 15 de septiembre de 1998.

6.1. SISTEMA DE OPOSICIONES EN PERU

En el Perd, segun estadisticas, el trdmite de alrededor de un 35% de las
solicitudes de registro no se termina. Esto se debe principalmente a
objeciones que surgen en el proceso de registro de marcas. Estas objeciones
se originan basicamente cuando se presenta una marca similar ya sea
graficamente o fonéticamente a otra ya registrada, o cuando se presenta una
marca que es notoriamente famosa en el exterior. Por lo que se les aconseja
gue exista previamente un estudio de Factibilidad cuya finalidad es disminuir

la probabilidad de oposiciones o rechazos.
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TITULO SEGUNDO

CAPITULO 1

1. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS
EN EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 ETAPA PREVIA A LA SOLICITUD DE REGISTRO

Previo a la presentacion formal de la solicitud de registro, el usuario tiene la
posibilidad de requerir del SENAPI el servicio de Busqueda de antecedentes
registrales de signos distintivos, presentando los requisitos especificados
para dicho tramite, a efectos de recabar informacién sobre la existencia o no
de signos distintivos similares o idénticos a la solicitud de signo distintivo que
se desea registrar, concediéndose con esto un parametro de factibilidad de

registro del signo distintivo a solicitar.
1.2 SOLICITUD DE REGISTRO DE SIGNO DISTINTIVO

El usuario solicitante, identificando el género de signo distintivo recaba y
llena con sus datos el formulario de solicitud correspondiente, hace el ingreso
de su solicitud por Ventanilla anica del SENAPI, adjuntando en un folder los
requisitos necesarios establecidos para cada género de signo distintivo a

solicitar.

La recepcion del tramite es realizada por el encargado de Ventanilla Unica,
quién hace la verificacion de que la solicitud contenga todos los requisitos
minimos para la presentacion.

41



Una vez revisado y verificado que la solicitud cuente con todos los requisitos
minimos exigidos, el encargado de Ventanilla Unica realiza la recepcion de la
solicitud colocando el sello automético de recepcion en el escrito de solicitud
de registro con la constancia de la fecha y hora de presentacion de la
solicitud de registro de signo distintivo y otro sello en la copia del usuario
solicitante, devolviendo éste ultimo al interesado para su constancia. En caso
de que la solicitud no contuviera uno de los requisitos minimos sefialados,
ocasionara que la solicitud sea considerada por SENAPI como no admitida
por lo que no se le asignara fecha de presentacion, debiendo el encargado
de Ventanilla Unica devolver al interesado el expediente de manera inmediata

e indicarle que requisito minimo le falté para su admision.

Una vez recepcionada la solicitud de registro, el encargado de ventanilla
procede a asignar el numero correlativo de tramite de Solicitud de registro
(SM-numero correlativo de presentacion) a través del cual identifica a la
solicitud hasta su conclusion, posterior a ello, el encargado de recaudaciones
procede con el canje del Recibo de Depdsito bancario a cuenta del SENAPI,
que contendrd ademés el nombre de la marca solicitada y el "Titulo del
Registro del Signo Distintivo" acompafado de otro Recibo Oficial por
concepto de Titulo donde se consignara el namero del Titulo canjeado.

Las operaciones de recepcion de la solicitud, procesamiento de la
informacion y entrega de la nueva solicitud al Asistente de Signos Distintivos,
son realizadas dentro el plazo maximo de dos dias habiles de ingresada la

nueva solicitud de registro por Ventanilla Unica.
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1.3 EXAMEN DE FORMA

Puesto a conocimiento del Asistente de Signos Distintivos la nueva solicitud
de registro de signo distintivo, este realizard el examen de forma
correspondiente, verificando los documentos ingresados en la solicitud dentro
el plazo de 15 dias habiles a partir de la fecha de solicitud, donde verificara si
la nueva solicitud de registro cumple con todos los requisitos requeridos para

el tramite.

Verificada y revisada la documentacién, en caso de evidenciarse el
cumplimiento de todos los requisitos, elaborara un proyecto de decreto por el
cual se ordene la publicacién de la nueva solicitud de registro.

En caso de que del examen de forma resulta que la nueva solicitud de
registro no cumple con todos los requisitos necesarios para su tramite
previamente indicados, el Asistente de Signos Distintivos, realiza la
observacion mediante un proyecto de decreto donde hace constar el o los
documento(s) que deben ser subsanado(s), concediéndole el plazo de (60)
sesenta dias habiles, para la subsanacion de las observaciones realizadas, a
partir de su legal notificacion, bajo las formas de notificacion establecidas en
el Art. 33 de la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo que a la letra
sefiala "La Administracion Publica notificara a los interesados todas las
resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos subjetivos 0

intereses legitimos".
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1.4 PUBLICACION

Las solicitudes de registro que del examen de forma realizado presentaran
orden de publicacion y las solicitudes de registro subsanadas correctamente,
son remitidas a la Unidad de Comunicacion y Publicaciones, para que en
coordinacion con la unidad de Sistemas asigne a cada solicitud un nimero de

publicacion.

Anualmente se prevén alrededor de cinco publicaciones oficiales, segun las

solicitudes presentadas en los meses respectivos.

En los primeros cinco dias habiles de cada mes, la Unidad de Comunicacion y
Publicaciones, a través de la Base de Datos de Signos Distintivos extrae un
listado de todas las solicitudes que se hallen habilitadas para publicacion que
corresponden a las solicitudes ingresadas en determinados meses, a los
cuales de forma correlativa se les asigna un niamero de publicacién para cada
solicitud de registro habilitado, nimero que servira para la etapa de Pre -
publicacion en la pagina Web institucional y en la publicacion propiamente

dicha en Gaceta Oficial de Bolivia.

Elaborado el listado con recopilacion de todas las solicitudes de registro
habilitadas para publicacién se habilita un listado para el acceso y la revision
de los solicitantes de registro interesados, a través del comunicado publicado
en la pagina web del SENAPI, por el periodo de cinco dias habiles para que el
usuario solicitante realicen una revision de los datos de las distintas solicitudes
de registro de signos distintivos, con los que saldra oficialmente la publicacion
en Gaceta Oficial de Bolivia. En caso de existir observaciones, los usuarios
solicitantes deben hacer constar por escrito dichas observaciones, solicitando
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segun correspondiente la correccidon o modificacion de la solicitud. Si el error
evidenciado es atribuible a la institucién, el usuario solicitante debera solicitar la
correccion de dicho error a través de un escrito, si el error es atribuible al
usuario solicitante, este debera presentar un escrito de solicitud de modificacién
junto al Recibo Oficial por concepto de Modificacion y la documentacion

respaldatoria si correspondiere

1.5 OPOSICION

Realizada la publicacion fisica de las solicitudes de registro por la Gaceta
Oficial de Bolivia, la misma es comunicada en la pagina web del SENAPI,

para conocimiento de todo usuario interesado.

Dentro el plazo de treinta dias habiles siguientes a la publicacion de la
solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia, la solicitud es susceptible de ser
objeto de oposicion por parte terceros que acrediten legitimo interés
conforme a la Decisién 486 de la CAN (Usuario opositor), para que por una

sola vez fundamenten y desvirtien el registro del signo distintivo solicitado.

Para tal efecto, el usuario opositor, debera presentar su escrito de oposicion
que indique los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la
cual se interpone la oposicion en Ventanilla Unica, debiéndose acompafiar
ademas: Recibo Oficial por concepto de Oposicion y Notificacién, Recorte de
la publicacion de la Gaceta Oficial de Bolivia, del Signo Distintivo al cual se
opone y documentacion probatoria si correspondiere adjuntas al escrito de

oposicion.

Una vez recepcionado se deriva al Asistente de Oposiciones al dia siguiente

de vencido el plazo para la presentacidon de oposicidon, el Asistente de
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Oposiciones, en conocimiento de todas las oposiciones presentadas, elabora
y publica la "Lista de oposiciones” en los paneles informativos de
instalaciones del SENAPI, ademas de entregar una copia de la misma a la
Unidad de Sistemas para su publicacion via pagina web institucional, donde
se identificaran las solicitudes de registro de signos distintivos contra las

cuales se presentaron oposicion.

Puesto la oposicidn a conocimiento del Asistente de Oposiciones, dentro el
plazo de tres dias habiles de presentada la oposicion, para su admision

verifica si la oposicion:

a) indica los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la

cual se interpone la oposicion;
b) la oposicion no fuere presentada extemporaneamente y
C) gue presente las tasas de tramitacion correspondientes.

En caso de no cumplir alguno de estos requisitos, el Asistente de
Oposiciones proyecta el decreto de no admision de la oposicion. En caso de
cumplir con todos los requisitos para la presentacion de oposicion, el
Asistente de Oposiciones proyecta el decreto de admision de la oposicién y
ordena la notificacion al solicitante del signo distintivo opuesto con la
oposicion presentada, para que este dentro el plazo de 30 dias habiles de su
legal notificacion, responda a la oposicion planteada y presente sus pruebas

de descargo respectivas.

En caso de evidenciarse falta de un requisito subsanable el Asistente de
Oposiciones proyecta el decreto de observacién a la oposicion, haciendo
constar el requisito faltante y su emplazamiento para su subsanacion dentro
el plazo de 5 6 20 habiles dias contados a partir de su legal notificacion, en

caso contrario se tendra por desistirla la oposicion planteada. Conforme a la
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"Lista de oposiciones" generada para un determinado nimero de Gaceta, a
solicitud del Asistente de Oposiciones, el Asistente de Signos Distintivos
hace la entrega de los folders de Solicitud de Registro de Signos Distintivos
contra los cuales se presentaron oposicién, a objeto de unificar los
antecedentes de la solicitud opuesta (SM) y la documentacién a generarse
con la oposicién. Todo ello en un plazo maximo de cinco dias de recibida la

peticidbn de remision por el Asistente de Oposiciones.

Realizado el armado de los nuevos expedientes de oposicion con sus
respectivos decretos por el Asistente de Oposiciones, los expedientes son
entregadas al Oficial de Diligencias mediante una "Lista de expedientes para
notificaC, en la cual se hace la constancia de los expedientes entregados y
las piezas a ser notificadas, siendo estas decretos de no admision, memorial
y decreto de admisién y decretos de observacién a la oposicion presentada,
segun correspondiere a las partes intervinientes, a través de la entrega de la
respectiva copia del decreto en el domicilio sefialado por el usuario solicitante
y usuario opositor, pudiendo ser ello en el radio urbano de la ciudad de La
Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, para cuyo efecto las notificaciones
son enviadas a las Oficinas de Distritales SENAPI de las tres ultimas
ciudades citadas segun correspondiere, notificaciones que son asentadas en
el Formulario de Notificacién conforme lo establecido en el la Ley 2341 de
Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario; y efectuada la

notificacion.

A solicitud de parte (del usuario opositor) junto a la oposicidon, la oficina
nacional competente, SENAPI, otorgara, por una sola vez un plazo adicional
de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion, al igual
que a sola solicitud de parte (del usuario solicitante) dentro el plazo
establecido para la respuesta a la oposicion, el SENAPI otorgard por una

sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas que
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sustenten la contestacion; dichos plazos corren automaticamente de vencido
el termino inicial, sea para la presentacion de la oposicibn o para la

presentacion de la contestacion a la oposicion.

Vencido los plazos sefialados (de oposicidn, de contestacién y de prueba),
evidenciandose o no la respuesta del solicitante de registro, asi como la
presentacion de pruebas de cargo y descargo de las partes, el Asistente de
Signos Distintivos elabora el proyecto de decreto de Autos para Resolucion
del proceso, que indica que el expediente es apto para emitirse resolucion,
en cuyo caso es entregado al Técnico-Proyectista, para que realice el
proyecto de Resolucibn Administrativa correspondiente, por el que se
resuelva la (s) oposicion (es) presentada (s) y el analisis de registrabilidad

para conceder o denegar la solicitud de signo distintivo opuesto.

Se debe aclarar que por la caracteristica contenciosa de esta etapa del
proceso, se tiene un aproximado de 6 meses a partir de la fecha de
interposicion de la oposicion para la emision de la citada Resolucion

Administrativa de oposicién.33

33 SENAPI, Manual de Organizacion y funciones, 2010
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2 FACTORES QUE INFLUYEN PARA PROPONER UN DISENO
DE REGLAMENTO PARA [IMPLEMENTAR SANCIONES
PECUNIARIAS A LAS OPOSICIONES TEMERARIAS EN EL
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL —
SENAPI

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual tiene la funcién de registrar y
proteger los derechos de propiedad intelectual de tal manera que esta
contribuya al desarrollo productivo del Estado Plurinacional. Velando por el

cumplimiento de los requisitos reglamentarios legales y aplicables.

"La propiedad de una marca se adquiere por su registro, y confiere a su
titular el derecho de uso exclusivo sobre su marca, asi como también tiene la
facultad de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento el uso
en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca para cualquier
producto o servicio cuando tal uso pudiese crear confusion o un riesgo de
asociacion con el titular del registro, o un dafio econémico o comercial injusto
por razon de una dilucion de la fuerza distintiva del valor comercial de la
marca de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su

titular”34

La exclusividad en el uso de una marca, que se deriva de su registro requiere sin
duda un eficaz régimen que defienda a la misma frente a usos no autorizados
por parte de terceros. Por lo que se podria analizar la naturaleza de la marca
desde dos enfoques: desde el punto de vista del consumidor y desde el del
titular. En el primer caso la marca es un "objeto", es «aquella cosa que
distingue a un producto frente al publico» y (marca en sentido objetivo); en el

segundo caso, la marca es un "derecho" sobre el "objeto”, «un derecho

34 Martinez Medrano Soucasse, La Proteccion judicial de la marca" Jurisprudencia Argentinade 28 de febretro de
2001, p. 4
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del empresario a distinguir su producto frente al publico, con aquella cosa»

(marca en sentido subjetivo).

Para una adecuada interpretacion de la registrabilidad de la marca en si

misma, algunos autores establecen los siguientes principios:

Principio de registrabilidad.- Segun este principio, so6lo la marca registrada
surte plenos efectos juridicos. Este es un principio de derecho positivo, no

requerido por la naturaleza de la marca.

Principio de la libre opcion.- Por este principio, uno es libre de optar por el
registro de cualquier marca. El fundamento de este principio es el derecho

general a la libertad del hombre, y el derecho a la informacion.

Principio de temporalidad.- La marca no es un derecho ab eterno. Su

duracién depende de las leyes de cada pais y de la voluntad de su titular.

Principio de territorialidad.- Una marca no es un derecho oponible
universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan facilmente

erga omnes en cualquier lugar del mundo.

Principio de especificidad (o especialidad).- Existe una limitante de orden
intelectual: las marcas se registran en una clase especifica. El principio de
especificidad es inherente a la marca, <da marca no estriba en un signo
abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relacion con
una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho
sobre la marca no recae sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto
en relacién con una o varias clases de productos o servicios.» (Fernandez-
Novoa, 1984).

Principio de la no confusion.- Por principio, una marca no puede causar

confusion de ningln tipo, pues, para que exista, debe tener «fuerza distintiva».
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Principio de la legitima defensa marcaria.- Todo el que tiene un derecho
también derecho a defenderlo, se precautela el derecho a proteger la fuerza

distintiva del producto y, concomitantemente, se evita la confusion del publico.

Principio de la buena fe marcaria.- La buena fe es uno de los mas
importantes principios generales del Derecho que empapa todos y cada uno
de los actos, procesos y hechos juridicos que trata nuestra rama y sus
relacionadas (derechos de autor, derecho de la informacion, derecho

informatico, etc.). La buena fe debe observarse en el registro de toda marca.

Conviene recordar el principio de especialidad que informa todo el derecho
marcarlo, y en lo que afecta a las prohibiciones absolutas para registrar un
signo como marca es esencial para examinar si un signo es distintivo,
genérico o descriptivo, ponerlo en relacion con los productos para los que se

solicita la marca.

Las legislaciones prohiben el registro de los signos no distintivos, genéricos y

descriptivos.

Por lo cual establecen que no podran registrarse como marca los signos que
no sean capaces de representarse graficamente y que sirvan para distinguir
en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Los
signos genéricos no son distintivos y los signos que no pueden representarse

graficamente también quedan excluidos.

De este modo, la distintividad se asocia mas al medio, esto es la marca,
mientras que la diferenciacion se enfocaria en el objeto mismo, el producto.
Con ello llegamos a aseverar que la distintividad posee una connotacion
juridica, mientras que la diferenciacion se relaciona con el ambito de la
publicidad. Sin perjuicio de reconocer la interrelacion existente entre ambos

conceptos, confirmamos lo anterior al observar que en la practica la

51



secuencia logica se inicia por un requerimiento econdémico de diferenciacion,
En consecuencia, observamos que la necesidad de diferenciacién que surge
al introducir un producto al mercado, se soluciona principalmente mediante el
uso de un signo marcarlo, y este logra exclusividad cuando es registrado,

para lo cual se exige distintividad.

“La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de uso. Esto
significa que puede impedir a otros el uso de esa marca, o de cualquier otra
que pueda producir confusibn o que de otra manera pueda afectar su

derecho exclusivo™®

Cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas,
no suele haber riesgo de confusién. Pues cada marca se relaciona con un
producto, de igual manera si distintos titulares pueden registrar marcas
iguales, en diferentes campos. Por ejemplo, el registro de una marca
destinada a proteger pasteles no impide el registro de otra que proteja
herramientas electromecéanicas. Si los productos son diferentes,
naturalmente las marcas también lo seran por lo cual se determina el grado

de proteccion efectiva de la marca.

Una oposicién es un obstaculo que interpone un tercero para impedir el
registro de una marca. La oposicién traba el normal desarrollo de registro de
una marca lo que hace que numerosos tramites iniciados por particulares

fracasen y se pierda mucho tiempo y dinero.

"Los procedimientos de oposicion ofrecen a las terceras partes la
oportunidad de oponerse al registro de una marca dentro de un plazo
establecido por la legislacion aplicable. En un procedimiento de oposicion

debe alegarse al menos uno de los motivos de oposicion absoluto o relativo

35 Garcia Balcarce. L., Garcia Pratto J., Pujol M. y Riz A. (2009), Guia de Derecho de Marcas, Pag. 14.
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reconocido por la legislacion aplicable. Los procedimientos de oposicion
estan estrechamente relacionados con el procedimiento de registro. Pueden
formar parte del proceso inicial de registro o realizarse después de la
finalizacién del proceso de registro".

Se puede entender como oposicién temeraria a aquellas que se presentan
sin fundamento claro, para interponerse al registro de un signo distintivo. Es
decir cuando el usuario actia de "mala fe". Se debe considerar que sobre la
"mala fe", el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina menciona "para
determinar si una persona obrd con mala fe es necesario que su actuacion
sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de violar una disposicion
legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o jlegal”. (Tribunal Andino,
Proceso 65-1 P-2008).

Si bien una oposicién es un derecho legitimo que tiene todo usuario y por lo
tanto indispensable para oponerse a una solicitud o a un registro de marca
que dafie al interesado, eso no se da en una oposicion temeraria ya que lo
gue se persigue con esta es lucrar a expensas del titular actuando de mala fe
con respecto a su cliente por lo tanto solo logra la dilatacién del proceso de
registro de signos distintivos y dafios econdmicos a los titulares de la marca
solicitada o registrada.

"...es imprescindible el recurso al derecho administrativo y a la doctrina y
jurisprudencia del derecho de la propiedad industrial para llegar a
caracterizar el concepto de legitimo interés. De este modo, se obtienen dos
asertos. Primero, el legitimo interés concede legitimacién al oponente para
intervenir en el trdmite de concesién. Segundo, quien estd legitimado para
formular dicha oposicion puede fundamentarla -al menos, en principio- en
cualquier norma juridica atinente a la actuacion que la Administracion debe

seguir para otorgar el privilegio solicitado. Asi las cosas, la titularidad de un
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derecho subjetivo como una patente ya concedida o una solicitud previa- por
parte del oponente no es imprescindible ni para legitimar su intervenciéon ni
para fundarla. Estos dos ejes de andlisis, legitimacién y fundamento, estan
presentes en la jurisprudencia del Tribunal Andino, aunque de manera
indiferenciada, lo cual dificulta la correcta caracterizacion del concepto en
estudio. (FORO revista de derecho, No. 5, UASB - Ecuador / CEN « Quito,
20CJ6)

Nuestro pais se rige bajo las normas de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) en lo que refiere al procedimiento de registro de signos distintivos
prohibe el registro de marcas idénticas o similares, dentro de una misma
clase, con el objeto de evitar la confusion entre diferentes signos marcarios
habra confusion cuando el parecido de los signos el publico consumidor
pueda ser llevado a engafio sobre el origen de los productos o servicios,

salvo que las marcas similares pertenezcan a un mismo titular.

"...es imprescindible el recurso al derecho administrativo y a la doctrina y
jurisprudencia del derecho de la propiedad industrial para llegar a
caracterizar el concepto de legitimo interés. De este modo, se obtienen dos
asertos. Primero, el legitimo interés concede legitimacion al oponente para
intervenir en el trdmite de concesion. Segundo, quien esta legitimado para
formular dicha oposicion puede fundamentarla -al menos, en principio- en
cualquier norna juridica atinente a la actuacion que la Administracion debe
seguir para otorgar el privilegio solicitado". (FORO revista de derecho, No. 5,
UASB-Ecuador / CEN « Quito, 20CJ6).

Los factores que influyen para proponer un disefio de reglamento tienen que

ver en diferentes factores como ser:
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"La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrinseca que debe
tener el signo para que sea capaz de distinguir unos productos o servicios de
otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado
como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros
gue se encuentran en el mercado; el caracter distintivo de la marca le permite
al consumidor realizar la eleccion de los bienes que desea adquirir, pues el
signo marcarlo le da a la mercaderia su individualidad y posibilita que un
producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el
mercado por sus competidores.1136 Esto puede ser provocado por
semejanzas ortograficas o graficas, por la similitud de dibujos o por la
pronunciacion de palabras, ya sea cuando dicha pronunciacion sea la
correcta o0 la deformada por el publico consumidor, también puede ser
provocada por la semejanza conceptual de la marca, ya sean estas palabras,
dibujos o la combinacion de ellos, aunque el criterio para identificarla
generalmente es bastante subjetivo, puesto que determinar la confusion
depende de la comparacion de la totalidad de los elementos que componen

la marca.36

"Cualquiera que considere que el signo que se pretende registrar afecta sus
derechos signos iguales o similares, signos que denigran, etc. Puede
oponerse al registro. NO es necesario tener una marca registrada para

deducir una oposicion; el titular de una marca de hecho, puede hacerlo..."’

Sobre este punto, estimamos acertada la introduccion de esta figura y que
los érganos competentes hagan uso de los mecanismos necesarios, ya que
muchas empresas en la actualidad para perjudicar a la competencia

obstaculizan sin ningln sustento juridico el registro de marcas de sus

36 proceso 162-1P-2005, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
87 Garcia Balcarce. L., Garcia Pratto J., Pujol M. y Riz A. (2009), Guia de Derecho de Marcas, Pag. 34.
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competidores, o en todo caso obstruyen el registro de una marca como parte

de una estrategia sistematica para actuar deslealmente en el mercado.

CAPITULO II

1 LA APLICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU
EFICACIA

El Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial observancia
del Servicio Nacional De Propiedad Intelectual en su art.1 establece " El
presente reglamento interno tiene por objeto establecer un marco normativo
reglamentario en 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, todo ello en concordancia al Procedimiento
Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 vy

aplicacion a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

En su art. 2 sefiala "A efectos de aplicacion, el Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual (SENAPI) como administrador y los usuarios como
administrados deberan adecuar sus actuaciones y peticiones al presente

reglamento interno.

Y el art. 3 a la letra sefala " EI 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 Republica

de Bolivia.

Por lo que conviene recordar el principio de especialidad que informa todo el

derecho marcarlo, y en lo que afecta a las prohibiciones absolutas para
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registrar un signo como marca es esencial para examinar si un signo es
distintivo, genérico o descriptivo, ponerlo en relacion con los productos para

los que se solicita la marca.

Una vez interpuesta las oposiciones ante el registro de marcas y teniendo en

cuenta que puede ser

"La marca registrada confiere a su titular el derecho exclusivo de uso. Esto
significa que puede impedir a otros el uso de esa marca, o de cualquier otra
que pueda producir confusibn o que de otra manera pueda afectar su

derecho.”38
exclUSiv0o.I1138

Sobre este punto, estimamos acertada la introduccién de esta figura, ya que
muchas empresas en la actualidad para perjudicar a la competencia
obstaculizan sin ningln sustento juridico el registro de marcas de sus
competidores, o en todo caso obstruyen el registro de una marca como parte
de una estrategia sistematica para actuar deslealmente en el mercado.
(Temas de Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia Enrique

Bardales).

38 Garcia Balcarce. L., Garcia Pratto J., Pujol M. y Riz A. (2009), Guia de Derecho de Marcas, Pag. 14.
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2 LA EFICACIA DEL REGLAMENTO INTERNO EN EL SENAPI

En este marco el Reglamento Interno del SENAPI, ha sido elaborado con el
propoésito de permitir a los usuarios nacionales e internacionales contar con
un instrumento que le permita conocer de forma integral la naturaleza de
cada una de las unidades organizacionales el servicio que prestan, su
ubicacion dentro del Organigrama, los medios y canales de comunicacion,
grados de responsabilidad. Servird de marco normativo para la elaboracion
de programas que permitan socializar dicho reglamento.

Habiendo descrito e identificado los pasos y requisitos fundamentales para la
tramitacion de solicitud del registro de marcas, se puede evidenciar que se
tiene por objeto una proteccion y tutela efectiva de los derechos de los
usuarios puesto que el registro de marcas es de interés comun, y el
Reglamento Interno del Senapi, que si bien en nuestro ordenamiento juridico
existe una proteccion desde la solicitud de signos distintivos este todavia no
es eficiente en lo que refiere a la proteccion de las llamadas "marcas
temerarias" puesto que todavia existe un vacio juridico al respecto en
nuestro pais, y si bien est4 dentro lo que refiere la Decision 486, todavia no
se ha hecho efectivo y mucho menos reglamentado, pues al ser subjetiva la

misma nos es un tanto conflictivo.

Los procedimientos de oposicion estan estrechamente relacionados con el

procedimiento de registro. Pueden formar parte del proceso inicial de registro
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(oposicidon antes del registro) o realizarse después de la finalizacion del

proceso de registro (oposicién después del registro)".39

Al ser la oposicion un obstaculo que interpone un tercero para impedir el
registro de una marca. La oposicién traba el normal desarrollo de registro de
una marca lo que hace que numerosos tramites iniciados por particulares

fracasen y se pierda mucho tiempo y dinero.

Es ahi donde tienen lugar las llamadas oposiciones temerarias ya que los
agentes marcarlos o usuarios tienen un papel importante pues ellos son los
gue hacen el seguimiento de los procesos debido a que la mayoria de las
solicitudes de marcas son de empresas extranjeras, es en este sentido que
algunas veces existe una llamada "negociacion” entre los agentes para llegar

a interponer una oposicioén temeraria.

Se puede entender como oposicién temeraria a aquellas que se presentan
sin fundamento claro, para interponerse al registro de un signo distintivo. Es

decir cuando el usuario actia de "mala fe".

Sobre la "mala fe", el Tribunal de Justicia de La Comunidad Andina menciona
"para determinar si una persona obré6 con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar una

disposicién legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal".4°

Art. 42 y 122 de la Decisién 486 menciona que "Las oposiciones temerarias

podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales".*!

3% Comité permanente sobre el derecho de marcas, disefios industriales e indicaciones geograficas, decimosexta
sesion - OMPI

40 Proceso 65-1P-2008.Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

41 Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Régimen Com(in sobre Propiedad Industrial.
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CAPITULO Il

PROYECTO PARA INCLUIR AL REGLAMENTO INTERNO DEL
SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL UNA
SANCION PARA LAS OPOSICIONES TEMERARIAS

Al ser la marca de uso exclusivo que se deriva de su registro por lo cual
requiere de un régimen eficaz que defienda a la misma frente a usos no
autorizados por parte de terceros. Por lo que el presente trabajo tiene como
objetivo incluir un articulo exclusivo para la sanciébn de oposiciones

temerarias.

Siendo especifico en el Titulo tercero Capitulo 1 del reglamento Interno del
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI; a través del siguiente
art. "Se podra sancionar las oposiciones temerarias es decir una oposicion
interpuesta por quien no tiene legitimo interés, al no verse afectado bajo
ningun punto de vista con la solicitud observada y cuando la ausencia de
riesgo de confusién es inminente, con multas administrativas no inferiores al
monto equivalente a la tasa de registro que resulte aplicable, dichas multas
procederan sin perjuicio de la accion por dafios y perjuicios que pudiera

corresponderle al perjudicado”.

De tal manera que las observaciones deben ser presentadas oportunamente
y basadas en argumentos que se encuentren fundamentados en normas
vigentes desvirtuando los requisitos de registrabilidad o sea sefialando que
esta incursa en una de las prohibiciones establecidas por la norma. Si el
opositor no cumple con esta exigencia, las autoridades competentes podran

sancionar a los terceros que presenten oposiciones temerarias.
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Por lo que un recurso administrativo, establecido por nuestro ordenamiento
juridico con el designio de tutelar los derechos subjetivos o los intereses
legitimos o de terceros a quienes puede perjudicar el acto impugnado;
porque, el recurso, es un medio para que el administrado obtenga, en via

administrativa, la revocatoria, o la modificacion, o la revision, o la ratificacion,
o la extincién de dicho acto.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

o La proteccion integral de los derechos de propiedad intelectual,
especificamente el derecho de marcas y el registro de las mismas
dentro del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), es un
aspecto fundamental dentro de nuestra sociedad, por cuanto de ellas
dependen las relaciones econdémicas, para lo cual se requiere de
mecanismos efectivos que otorguen tutela de los derechos de manera
oportuna a los usuarios. Es asi que al tener un régimen que otorgue
mayor proteccion juridica en nuestro medio impulsara la creatividad y
el desarrollo del intelecto humano y promovera la inversion productiva

nacional e internacional.

o El desafio de los paises es adaptar la idiosincrasia local sin olvidar las
practicas de la experiencia judicial y administrativa de cada uno
Garantizando los cuatro libertades fundamentales de toda economia
regional libre circulacion de capitales lo que significaria un mercado y
un intercambio comercial mas fluido entre los estados miembros de la
CAN — Comunidad Andina de Naciones por lo que seria necesaria la
armonizacion de las leyes en las areas pertinentes a fin de poder

lograr el fortalecimiento de los paises miembros.

o Asimismo el registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual

contribuird y coadyuvara a la prestacién de servicios con transparencia
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para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios,
cumpliendo con los requisitos legales, velando por los usuarios, a
través de cumplir con los tratados, acuerdos regionales y convenios
internacionales suscritos por el pais y siendo el Derecho de propiedad
industrial es una rama del derecho que esta avanzando desde no hace
mucho tiempo, es importante tomar en cuenta que las medidas que se
deben tomar para la proteccion de estos derechos de propiedad
intelectual, dependen no solo de la ley en sentido estricto, sino de un
nivel de concientizacion en la sociedad, puesto que de esta manera se

podré satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.

En conclusion a través de una tutela efectiva de los derechos de
propiedad intelectual, se podra promover el desarrollo econémico,
social y académico, de tal manera que una reforma al reglamento
interno seria un mecanismo efectivo para proteccion de estos

derechos en nuestro pais.
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RECOMENDACIONES

O

Implementacion de practicas sociales para la gestion productiva
industrial, coadyuvando a través de la administracion eficiente de los
registros publicos en el marco de los convenios bilaterales y
multilaterales de integracion respetando los tratados internacionales
referentes al tema, elaborando proyectos para una reforma profunda y
sustancial del Reglamento Interno del Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual

o Actualizar y capacitar a los funcionarios, usuarios en diferentes etapas,

dirigiendo coordinando y ejecutando politicas y estrategias para el
desarrollo productivo de nuestro pais, implementando practicas que
coadyuven con el desarrollo de politicas sociales para una gestion de
calidad a través de la administracion eficiente de los registros publicos
en el marco de los convenios bilaterales y multilaterales de integracion

respetando los tratados internacionales referentes al tema

Debe auspiciarse y proponerse en las aulas universitarias, en
seminarios, mesas redondas, a fin de socializar las normas que

protegen el régimen de propiedad intelectual.
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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
aplicacion 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
invencién, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados, disefio industrial,
asi como de acciones de observancia por infraccion 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 infraccion o competencia desleal, todo ello en concordancia al
Procedimiento Administrativo Ley 2341 y su Reglamento Decreto Supremo 27113 y
aplicacion a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

ARTICULO 2. (AMBITO DE
APLICACION)

A efectos de aplicacién, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) como
administrador y los usuarios como administrados deberan adecuar sus actuaciones y
peticiones al presente reglamento interno.

ARTICULO 3. (JURISDICCION Y
COMPETENCIA)

El SENAPI se constituye en la oficina y autoridad nacional que administra el régimen de
Propiedad Intelectual, ejerciendo jurisdiccion y competencia administrativa en todo el territorio
de la Republica de Bolivia.

TITULO
PRIMERO
GENERALIDADES DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
CAPITULO
|
DE LOS
ADMINISTRADOS
ARTICULO ) 4.
(REPRESENTACION)

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

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

lll.- 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 él 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 deberd sujetarse a la
normativa vigente.

CAPITULO Il DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA ARTICULO 7. (PERDIDA DE COMPETENCIA)

La autoridad administrativa perderd su
1. Por excusa declarada

egapetencia:

2. Por recusacion declarada
legal.

3. Por terminacion de la
instancia.

ARTICULO 8.

Las resoluciones dictadas en los casos de suspensién o pérdida de la competencia de la
aNtdridadEdministrativa seran 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. Larelacion 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,
debera 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.

Il. Decretada la excusa mediante resolucién motivada, la autoridad administrativa quedara
inhibida definitivamente de conocer la causa y elevard las actuaciones a la autoridad
administrativa jerarquicamente 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 reemplazara a la autoridad excusada o devolvera los actuados para que la
autoridad continie con el conocimiento del proceso.

ARTICULO 11. (SUSPENSION DE

PLAZOS)

I. Los plazos para pronunciar resolucién definitiva o acto administrativo equivalente,
guedaran suspendidos desde el dia de la excusa o recusa hasta el dia de la recepcion de la
resolucion que resuelve la excusa o recusa.

Il. Los plazos de prueba y/o para realizar cualquier actuacion por parte de los administrados
no se suspenderan y los mismos deberan presentar sus escritos ante la autoridad donde se
estaba tramitando el proceso, la cual se reservara la consideraciéon de los mismos en tanto
no se dirima su excusa o en su defecto las remitira ante su sustituto.

CAPITULO
1
DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL DE
RECUSACION

ARTICULO 12.
(TRAMITE)
I. La recusacion se planteara como incidente ante la misma autoridad administrativa, con
descripcién de la causal o causales en que se funda, acompafiando o proponiendo toda la
prueba de la que el recusante intentara valerse.



[I. Presentada la recusacion, si la autoridad administrativa recusada se allanare a la misma,
se tendra por aceptada la recusacion y separada de la causa.

[ll. Si la autoridad administrativa no se allanare, remitira los antecedentes de la recusacion
ante la autoridad jerarquicamente superior en el plazo maximo de tres dias, con informe
explicativo de las razones por las que no acepta la recusacion, acompafiando 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 tendra por negada la recusaciéon formulada en
contra de la autoridad administrativa.

CAPITULO IV PETICIONES ADMINISTRATIVAS ARTICULO 13.

(PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA)

La Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI, actuar4d 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 rotulo 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 inscripciéon de transferencia, de fusion o licencias de

uso

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

-Solicitud de reposicién de solicitud, expediente o
pieza.

-Solicitud de anotacion

preventiva.



ARTICULO 14. (PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA 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 sera impedimento para la
instauracion de un proceso.

ARTICULO 15. (PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR
OBSERVANCIA)

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

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

ARTICULO 16. (DEPOSITO DE ESCRITURA

PUBLICA)

Al momento de efectuar la respectiva solicitud en la Direccion de Propiedad Industrial, el
solicitante o apoderado, podra depositar el Testimonio original o una copia legalizada, el
mismo que estara registrado en la Base de Datos de Signos Distintivos del SENAPI, para
posteriores solicitudes.

ARTICULO 17. (PROCEDIMIENTO DEL DEPOSITO DE ESCRITURA

PUBLICA)

La Direccién de Propiedad Industrial admitird el depésito 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 depésito de escritura publica, a momento de presentar la
primera solicitud de registro de - patente de invencion, modelo de utilidad, esquema de
circuito integrado, disefio industrial, signo distintivo, renovacion de registro de signo
distintivo, cambio de nombre, cambio de domicilio, transferencia, fusion o licencia de 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 SENAPI.

El solicitante que se valgan del depdsito de un Testimonio en posteriores solicitudes, debera
adjuntar una copia simple del mismo y sefialar 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
\Y

ESCRITOS ARTICULO 18. (REDACCION) Los escritos del
solicitante deberan ser presentados en la correspondiente Direccién del SENAPI, segin la
naturaleza de la solicitud. Deberan ser redactados en idioma espariol, identificando el
numero de publicacion del expediente que corresponde, hecesariamente deberan ser
firmados por el impetrante y si este no supiera firmar llevara su impresion digital, con dos

firmas a ruego.

ARTICULO 109.

o6 Bseiito sera presentado con una copia claramente legible en la que constara el sello de
recepcion, de la correspondiente Direccion del SENAPI.

ARTICULO 20.
(RECEPCION)
El servidor publico que reciba los
escritos:

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

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

Verificara si acompafia los documentos que indica su texto y a falta de estos dejara
constancia en ellos poniendo el cargo pertinente, con la fecha, hora de presentacién, firmay
nombre del servidor publico receptor.



ARTICULO 21. (PRESENTACION EN CASO DE URGENCIA ANTE NOTARIO DE FE
PUBLICA)

Estando por vencer una presentaciéon de solicitud que Reivindique Prioridad Extranjera de
patente de invencion, modelo de utilidad, disefio industrial o signo distintivo; O, una solicitud
de renovacion de registro de signo distintivo, el escrito podra ser presentado ante un Notario
de Fe Pdublica, con la condicion de ser presentado al dia siguiente hébil 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 demas que comparecieren en el proceso, estaran 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.

Il. En caso de las solicitudes que iniciaron como peticiones ante la administracion 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 sefialado, disponiendo
que sefiale un nuevo domicilio procesal, bajo alternativa de tenerse como su domicilio la
secretaria de la Direccién correspondiente.

CAPITULO
VI
EXPEDIENTE

S
ARTICULO 23.
(FORMACION)
I. De toda solicitud o proceso se formara un expediente que permanecera en la oficina,
constituyéndose en cuerpos que no podran exceder de 200 fojas.

Il. Los expedientes seran identificados de acuerdo al nimero asignado segun su
naturaleza.

ARTICULO 24. (FOLIACION Y

ANEXOS)

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

II. Cuando los expedientes vayan acompafiados de antecedentes que por su volumen no
puedan ser incorporados a ellos, se confeccionaran anexos, los que seran foliados en forma
independiente y mantendran el nimero asignado segun la naturaleza del respectivo
expediente.
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CAPITULO
\l
PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA
ARTICULO 25. (OBLIGACION DE
RESOLVER)
1. La autoridad administrativa esté obligada a pronunciarse sobre toda solicitud presentada
ante la direccién de propiedad industrial o direccion juridica, mediante acto administrativo
gue declare la admisién o no, abandono, caducidad, denegacion o rechazo de la pretensién
del administrado, cualquiera que sea su forma de iniciacion.

2. 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 pronunciara en el plazo de 6 meses.

3. Todas las solicitudes de renovacion 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 pronunciara en el plazo de 6 meses.

4. En el caso especifico de solicitud de registro de patente de invencion o modelo de utilidad,
no correra ningun plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie sobre la concesion
o denegacién de la solicitud de registro, en virtud a los plazos especiales que dispone el
articulo 45 y 85 de la Decision 486 de la CAN.

5. 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 invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuito integrado o disefio industrial;

Cancelacion de signo distintivo por falta de uso;

Observancia a derechos.

No correra ningln plazo para que la autoridad administrativa se pronuncie mediante acto
administrativo sobre la concesién o denegatoria de la solicitud, sobre la infraccidén 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 invencion, 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 Decisioén 486 de la CAN, se tendra
por no admitida.

2. Todo examen de forma de una 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 articulos 39, 85, 93, 120, 138 y 139 de la Decision 486 de la CAN, se
tendra por abandonada.

3. 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 Decision 486 de la CAN se tendré por abandona
o caducada.

4. 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 invencion, modelo de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados,
disefio industrial o signo distintivo, se tendra por denegada.

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

Todo acto administrativo que no admita, declare en abandono o caducidad, deniegue o
rechace una solicitud de registro de patente de invencion, modelo de utilidad, esquema de
trazado de circuitos integrados, disefio industrial o signo distintivo, sera susceptible de
interposicion de recursos administrativos ulteriores previstos en la norma vigente.

CAPITULO
VI
NOTIFICACIONE
S

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 automéatica a su concesién,
sin necesidad de notificacién al solicitante.

II. No sera admisible la notificacion 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 notificara 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 reanudacion 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 Cancelacién u Observancia que corrieren en traslado la presentacion de
pruebas;
- En Procesos de Observancia las que dispusieren citacién a personas extrafias al
proceso.
2. Seran objeto de notificacion personal en el domicilio
sefialado:

La demanda de cancelacion o nulidad de
registro;

La demanda de infraccion.

3. La(s) parte(s) esta(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 Direccion correspondiente del SENAPI.

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

ARTICULO 29. (PRESENTACION

ESPONTANEA)

I. Se entendera la presentacidon espontanea cuando el interesado 0 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 notificacidn se tendra por realizada el dia de la presentaciéon del respectivo

escrito.

Il. La parte que presente cualquier escrito, sin observar la notificacién 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 notificacion tacita con
todos los actos administrativos.

ARTICULO 31. (NOTIFICACION POR

EDICTO)

Las notificaciones a personas cuyo domicilio se ignorare, se practicardn mediante edicto
publicado por una sola vez en un 6rgano de prensa escrita de amplia circulacién nacional o
radiodifusion de ambito nacional previa declaracion expresa de desconocimiento de domicilio
por parte del demandante. Se entendera que, al dia siguiente de la fecha de la publicacion,
correra el plazo correspondiente para el respectivo acto administrativo.

ARTICULO 32. (PUBLICACION DEL

EDICTO)

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

Il. Los gastos que demanden la publicacion del edicto correran 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.
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3. Naturaleza del proceso o solicitud.
4. Sintesis de los puntos esenciales de la demanda.
5. Trascripcioén del proveido que ordena la Notificacion por Edicto.

ARTICULO 34. (DILIGENCIA PRACTICADA EN

SECRETARIA)

En los casos en que se tenga por domicilio la Secretaria de la Direccién correspondiente o,
se trate de actos administrativos de mero tramite con notificacion obligatoria en Secretaria,
las partes y los abogados que actlien en el proceso tendran 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, asistiran al dia habil

siguiente.

La notificacion se tendra por practicada el dia y la hora que conste en el expediente y
correra 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 notificacidon
se realizara por un funcionario comisionado para tal efecto.

Il. Todos los gastos del funcionario comisionado correran a cargo de la(s) parte(s)
interesada(s).
CAPITULO
IX
ACTUACIONES DEL

IMPULSO, TERMINOS Y PLAZO%QB%{I@BM%PXOS ARTICULO 36. (IMPULSO) La
autoridad administrativa tendré 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

NQEE IeARIGdaciones sefialadas 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.
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ARTICULO 38.

(COMPUTO)

|. Siempre que no exista disposicién expresa cuando los plazos se sefalen por dias, se
entendera que éstos son habiles, si el plazo se fija en meses se computara de fecha a fecha.
Si en el mes de vencimiento no hubiere dia equivalente a aquel en que comienza el
coémputo, se entenderad que el plazo vence el Ultimo dia del mes. Cuando el ultimo dia del
plazo sea inhabil, se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Il. Las actuaciones administrativas y notificaciones se practicaran en dias y horas habiles, a
tal efecto se entenderan por dias habiles de Lunes a Viernes y horas habiles de Hrs. 08:30 a
12:30 y de 14:30 a 18:30, salvo disposicion en contrario.

lll. Los plazos quedaran vencidos el ultimo momento del dia de su vencimiento, si vencieren
en dia inhabil se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

IV. Los términos y plazos comenzaran a correr a partir del dia siguiente habil 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 inhabil se entendera prorrogado al primer dia
habil siguiente.

TiTULO
SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS DE PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACION
PUBLICA
CAPITULO
I

ARTICULO 39. (CERTIFICACIONES, BUSQUEDAS, 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 Direccion de
Propiedad Industrial o Direccion Juridica.

Se entendera por blsqueda, 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 Direccion
Juridica.

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

16



ARTICULO 40.

(PROCEDIMIENTO)

I. La solicitud de certificacion debera ser clara y especifica en cuanto a los datos a ser
certificados y requeridos por el solicitante; y, que seran de conocimiento de la direccién
correspondiente que disponga de la informacion.

Il. 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 invencién, 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 blsquedas de anterioridades, se entiende que el pago es por signo distintivo
y/o por clase internacional de marca de fabrica o servicio; por patente de invencion, modelo
de utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial.

lll. La solicitud de fotocopia, simple o legalizada, deber& contener la indicacion del tramite y
el namero 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 sefalar los datos especificos de la
certificacion requerida, mencionando el niamero de publicaciéon, nimero de registro y/o
numero 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 deberan exponer su interés especifico
para la extension solicitada.

ARTICULO 41. (PLAZO PARA OTORGAR CERTIFICACION, BUSQUEDA, FOTOCOPIA
LEGALIZADA, COPIA CERTIFICADA)

Toda solicitud de certificacion, busqueda, fotocopia legalizada, fotocopia simple, copia
certificada se procesara en 48 horas, salvo la extension o complejidad de la solicitud,
dependiendo el caso, se procesara en un plazo razonable.
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CAPITULO Il SOLICITUDES DE REGISTRO DE SIGNO

DISTINTIVO, RENOVACION O MODIFICACION ARTICULO 42. (SIGNO DISTINTIVO)

Para efecto del presente reglamento se entenderd 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 comun 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 certificacién 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 econémica, a una empresa, 0 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 Dedicion 486 de la CAN.

ARTICULO 44. (PROCEDIMIENTO PARA LA

PUBLICACION)

I. Cumplido el plazo de 15 dias para el examen de forma desde la presentacion 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 expiracién del
término sefalado, el solicitante no subsana lo observado, la solicitud se considerara
abandonada y perdera su prelacion.

No sera objeto de observacion de forma, la carencia de documentacion 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 considerara 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 Direcciébn de Propiedad Industrial ordenara la
publicacién correspondiente, sin el nimero de prioridad invocado, previa presentacion de
nuevos formularios llenados sin prioridad y en cumplimiento al paragrafo Il del presente
articulo.

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

Ill. EI SENAPI no enviara la solicitud para la publicacién en la Gaceta Oficial de Bolivia, si el
solicitante no adjuntd el depdsito correspondiente, siendo responsabilidad del solicitante la
demora en la remisién 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 oposicion por parte de terceros,
sin perjuicio de los recursos ulteriores que pueda hacer valer el interesado.

ARTICULO  46. (DE LA ALERTA DE

REGISTRABILIDAD)

I. En cualquier momento de la solicitud de un signo distintivo, cualquier persona natural o
juridica podra presentar una alerta de registrabilidad ante la Direccion de Propiedad
Industrial.

Il. La alerta de registrabilidad presentada se arrimard a los antecedentes de la solicitud de
registro que corresponda, segln el nimero de tramite asignado.

Ill. La alerta de registrabilidad no obligara a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre
la misma y la solicitud de registro de signo distintivo seguira 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 Decisién 486 de la CAN.

II. La solicitud de renovacion 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:
Indicacion completa del signo distintivo registrado a ser

renovado.
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Nombre y la direccion del solicitante
Nombre y la direccién del
representante

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

Fecha de concesion de registro del signo distintivo

La indicacion de la clase a la cual corresponden los productos o servicios

-La indicacién expresa de los productos o servicios a ser limitados conforme al registro
driginaldel
inBoegadbante de pago de las tasas

stabbatidis representacion o mandato legal, los poderes notariados
- Sefalar o adjuntar antecedentes, en el caso que se encuentre alguna modificacion de

eeiskpaaiidinete.

ARTICULO 48. (SOLICITUD DE REGISTRO DE MODIFICACION DE SIGNO DISTINTIVO O
INCRIPCION DE LICENCIA DE USO)

I. Se entendera un registro de inscripcion de modificacion de signo distintivo o de licencia de
uso en los siguientes casos:

1. Cambio de
nombre

2. Cambio de
domicilio

3.
transferencia
4. Fusion

5. Contrato de licencia de

uso

Il. La solicitud de registro de modificacion de signo distintivo o licencia de uso
contendra:
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1. El requerimiento de solicitud de inscripcion de

modificacion

2. El formulario debidamente llenado con los siguientes datos: a) Indicaciéon
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
direccidn, objeto de registro d) Nombre y la direccion del solicitante o del
representante legal. €) NUmero de registro original y de ser necesario sefialar el
Gltimo registro modificado f) Firma del interesado

3. Comprobante de pago de las tasas

establecidas

4. Testimonios

notariados

5. En caso de representacion o mandato legal, los poderes notariados

correspondientes

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

ARTICULO 49. (OBSERVACIONES DE FORMA A SOLICITUDES DE RENOVACION,
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 obligacién 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
I
SOLICITUDES DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD,
ESQUEMADE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, DISENO INDUSTRIAL
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ARTICULO 50. (PATENTE DE
INVENCION)

Toda solicitud de registro de patente de invencidn, cumplira los requisitos de patentabilidad
consignados en el articulo 14 de la Decisién 486 de la CAN. Seguira el procedimiento de
solicitud de patente estipulado en el Titulo II, capitulo Il y se proseguira con el tramite de
solicitud dispuesto en el Titulo Il, capitulo IV de la Decision 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 Direccion de Propiedad Industrial, serd remitida a la
Comision 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, cumplira los requisitos de patentabilidad
consignados en el articulo 81 de la Decisién 486 de la CAN y seguira el procedimiento de
solicitud de registro estipulado en el Titulo I, capitulo 11l de la Decisién 486 de la CAN, con
las salvedades de plazos de tramitacion dispuestos en el articulo 85 del mismo cuerpo
normativo.

ARTICULO 53. (ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS

INTEGRADOQOS)

Toda solicitud de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados, cumplira los
requisitos de registro consignados en el articulo 87 de la Decisién 486 de la CAN, seguira el
procedimiento de solicitud de registro estipulado en el Titulo IV, capitulo IV y se proseguira
con el tramite de solicitud dispuesto en el Titulo 1V, capitulo V de la Decision 486 de la CAN.

ARTICULO 54, (DISENO

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 y seguira el procedimiento de
registro estipulado en el Titulo V, capitulo Il 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,

DISENO INDUSTRIAL)

I. Publicada una solicitud de registro de una patente de invencion, modelo de utilidad,
esquema de trazado de circuito integrado o disefio industrial, cualquier persona natural o
juridica podra presentar una Alerta de Registro ante la Direccién de Propiedad Industrial.
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Il. La alerta presentada se arrimara a los antecedentes de la solicitud de registro que
corresponda, segun el numero de tramite asignado.

[ll. La alerta no obligara a la autoridad administrativa a pronunciarse sobre la misma vy la
solicitud de registro seguira su curso correspondiente.

TITULO TERCERO PETICIONES ANTE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR
DERECHOS AFECTADOS CAPITULO | DEMANDA DE OPOSICION DE REGISTRO

DE SIGNO DISTINTIVO, PATENTE DE INVENCION,

MODELO DE UTILIDAD, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOQOS,
DISENO INDUSTRIAL ARTICULO 56. (DEMANDA)

I. La Demanda serd deducida por escrito y

tohimtligacion que se dirige al Director de Propiedad

Industrial.

2. La suma 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.

5. El objeto de la demanda, indicar el nimero de Gaceta y el niUmero de publicacion 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 debera sefialarse, conforme a lo establecido en
el articulo 22 del presente Reglamento.

[I. Documentos minimos que acompafaran a la
demanda:
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1. Los comprobantes de pago de las tasas de Oposicién 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.

lll. En los casos en que se demandare la Oposicion a un signo distintivo, un modelo de
utilidad o a un disefio industrial, el demandante podré solicitar por una Unica vez un plazo
adicional de treinta dias para presentar pruebas, dicho plazo correrd automaticamente, sin
necesidad de natificacién, a partir del dia siguiente habil 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 Oposicidon 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
correra autométicamente, 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.

ARTICULO 57. (ACUMULACION DE

OBRADOS)

I. Cuando se interponga mas de una Demanda de Oposicion contra una misma solicitud, se
acumularan todas en un solo expediente, resolviéndose las mismas en una Unica resolucién
administrativa.

Il. Cuando se interponga una Demanda de oposicién en base a una solicitud o registro de
signo distintivo previamente presentado en cualquiera de los paises miembros de la
comunidad andina, correspondera la acumulacién de una copia de la solicitud de registro de
signo distintivo con la demanda de oposicidn planteada, en concordancia con el articulo 147
de la Decision 486 de la CAN.

lll. Las demandas de nulidad y/o de cancelacién se tramitaran por separado, excepto
cuando se reconvenga la cancelacién de un signo distintivo registrado como medio de
defensa en un proceso de Oposicidn.

ARTICULO 58. (SUBSANACION DE

DEFECTO)

I. Si la solicitud de demanda de oposicién es en representacion de una firma extranjera y no
contiene el poder notariado, la Direccion de Propiedad Industrial notificara al interesado en
Secretaria de la Direccion, para que en un plazo de veinte dias subsane y acompafie el
poder notariado correspondiente, con indicacién de que si asi no lo hiciere, se tendra por
desistida su solicitud de demanda de oposicion y se proseguira con la solicitud de registro.
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Il. No obstante lo antes sefalado, toda demanda defectuosa, que no se ajuste al articulo 56
del presente Reglamento, la Direccion de Propiedad Industrial, notificara al interesado, en
Secretaria de la Direccion, para que en un plazo no superior de cinco dias subsane la
deficiencia o acompafie los documentos que sean necesarios, con indicacion de que si asi
no lo hiciera se tendra por desistida su solicitud de demanda de oposicién y se proseguira
con la solicitud de registro.

ARTICULO 59. (CONTESTACION A LA DEMANDA DE

OPOSICION)

I. Notificado el solicitante, en el domicilio sefialado, con una demanda de Oposicién a un
signo distintivo, modelo de utilidad o disefio industrial, correra el plazo de treinta dias para
gue 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 treinta dias para
presentar las pruebas que sustenten la contestacion, si lo estimare conveniente. Dicho plazo
correra automaticamente, sin necesidad de notificacion, 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 Oposicién 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
correra 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.

ARTICULO 60. (CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA

CONTESTACION)

En la contestacién, el demandado

deberé:

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 56 del presente Reglamento, en

todo lo que fuere pertinente.

2. Pronunciarse sobre los documentos acompafados 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 podra interponer Unicamente 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
SENAPI.
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ARTICULO 62. (MODO DE PLANTEAR LAS

EXCEPCIONES)

Las excepciones antes sefaladas deberan plantearse todas juntas antes o al momento de la
contestacion de la demanda.

ARTICULO  63. (TRAMITE Y

RESOLUCION)

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

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

[ll. Admitida la excepcion de Litis Pendencia administrativa se suspendera la demanda de
oposicion, mediante acto administrativo motivado.

ARTICULO 64. (OPORTUNIDAD PARA RECONVENIR POR

CANCELACION)

En el mismo escrito de contestacion, el demandado podra deducir reconvencidon 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 Decisién 486 de la
CAN.

ARTICULO 65.

(INFORMES)

La autoridad administrativa hasta antes de dictar resolucién podra solicitar los informes
necesarios para su pronunciamiento

CAPITULO Il 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
Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI y, seguira el procedimiento estipulado en el
Titulo VI, capitulo V de la Decisiéon 486 de la CAN y lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPITULO

[l NULIDAD
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ARTICULO 67. (SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE SIGNO

DISTINTIVO)

Toda solicitud de nulidad absoluta o relativa, de registro de signo distintivo, debera ser
presentada en la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI. Seguira el procedimiento
estipulado en el Titulo VI, capitulo VII de la Decision 486 de la CAN y lo dispuesto en el
presente Reglamento.

ARTICULO 68. (SOLICITUD DE NULIDAD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION,
MODELO DE UTILIDAD, ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS O
DISENO INDUSTRIAL)

Toda solicitud de nulidad absoluta o relativa de registro de patente de invencién, modelo de
utilidad, esquema de trazado de circuitos integrados o disefio industrial, deberd ser
presentada en la Direccion de Propiedad Industrial del SENAPI. Seguird el procedimiento
estipulado en el Titulo Il, capitulo IX y Titulo IV, capitulo VIII de la Decisién 486 de la CAN,
respectivamente y lo dispuesto en el presente Reglamento.

CAPITULO
v

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, debera ser presentada en la
Direccién Juridica del SENAPI para su sustanciacion y, seguira el procedimiento estipulado
en el Titulo XV, capitulo | y Il de la Decisiéon 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, ademas de sefialar si el signo infractor tiene solicitud de registro.

ARTICULO 70. (RECHAZO DE LA

DEMANDA)

La Demanda de infraccion 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 prescripcién
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ARTICULO 71. (AMPLIACION O MODIFICACION DE LA

DEMANDA)

La parte demandante podra ampliar o modificar su Demanda, Unicamente hasta antes de la
contestacioén a la misma.

ARTICULO 72. (ADMISION DE LA

DEMANDA)

I. Se admitira 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 correra en traslado al demandado, ordenando su
notificacion 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 Verificacidon conforme a lo establecido en el Art. 74 del presente
reglamento.

ARTICULO 73. (INSPECCION DE

VERIFICACION)

En concordancia con lo establecido en el articulo 92 del Decreto Supremo 27113, la
Inspeccion de Verificacion a la supuesta Infraccion y/o Violacion de los derechos de
Propiedad Industrial, podra 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 verificacién solicitada.

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

La inspeccion de verificacion se efectuara en presencia de un Notario de Fe Publica 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 acta de la
verificacion realizada. Los honorarios del Notario de Fe Publica serdn cubiertos por el
solicitante de la inspeccién.

Cuando la inspeccién de verificacion deba llevarse a cabo en la ciudad de La Paz, el
solicitante de la inspeccion correra con los gastos que demande esta actuacién. Cuando la
Inspeccion de Verificacién deba llevarse a cabo en otra ciudad del pais, los interesados
correran con todos los gastos que demande la Inspeccion.
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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,

Conciliacion

5. Extincion del

derecho

6. Prescripcion de la accion 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 deberan 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 correra en traslado al
demandante para que conteste dentro de los cinco dias que correran a partir de la fecha de
notificacion.

ARTICULO 76.

(CONTESTACION)

A partir de la notificacion con la Demanda de Infraccion y/o violacién de los derechos de
Propiedad Industrial, la parte demandada tendra un plazo maximo 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 tendra un plazo adicional por plazo de
distancia, de cinco dias mas.

ARTICULO 77. (APERTURA DE TERMINO DE

PRUEBA)

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

I, La autoridad podra rechazar las pruebas que a su juicio sean manifiestamente

improcedentes o innecesarias; las pruebas seran valoradas de acuerdo al principio de la
sana critica.
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ARTICULO 78.

(ALEGATOS)

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

ARTICULO 79. (FORMAS DE CONCLUSION DEL

PROCESO)

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

[I. También pondran fin al proceso de Infraccidn, el retiro de la demanda, el desistimiento, la
extincion 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 Direccidon Juridica, emitird Resolucion
Administrativa que declare Probada o Improbada la Demanda.

Si se ha producido una Infraccion 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 érganos competentes en cada caso, la ejecucion
de las sanciones de forma forzosa para el retiro o incautacion de productos.

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,
gue se lleve a cabo una audiencia de conciliacién en las oficinas de la Direccién Juridica del
SENAPI.

El Director Juridico, decretara dia y hora para llevarse a cabo la audiencia de conciliacion,
que debera ser notificada a las partes intervinientes en el proceso.
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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
infraccion y/o violacion de los derechos de Propiedad Industrial, a nombre de su poderdante.

Una vez finalizada la audiencia de conciliacidn, se debera elaborar en el plazo de 48 horas,
el Acta de Conciliacion que contendra todo lo actuado durante la misma, la cual debe ser
arrimada al proceso.

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

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

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

CAPITULO
Y
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
importacién o la exportacion de productos que infrinjan su registro podra solicitar al SENAPI
como oficina o autoridad competente suspender esa operacion aduanera, de conformidad al
Titulo XV, Capitulo Il de la Decision 486 de la CAN.

ARTICULO 84. (MEDIDAS CAUTELARES POR

INFRACCION)

Quien inicie o vaya iniciar una accion por Infraccion podra pedir al Director Juridico que
ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comision de la Infraccion,
obtener o conservar pruebas y asegurar la efectividad de la accién, conforme a lo dispuesto
en el Titulo XV, Capitulo Il de la Decisién 486 de la CAN.
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CAPITULO VI DESGLOSE Y SACA

DE EXPEDIENTES
ARTICULO 85.
(DESGLOSE)

Toda peticion de desglose procedera 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
autorizacion de la autoridad administrativa y por un plazo que no exceda de cinco dias. La
persona que retire el expediente dejara constancia en el libro correspondiente de su nombre
completo, firma y nimero de expediente, ademas de hacerse constar las fojas con las que
cuenta el expediente a momento de la entrega.

TiITULO
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
tramite de una parte actora y previo Informe del técnico responsable, la autoridad
administrativa ordenara la reposicion, la cual se efectuara en la forma siguiente:

1. El nuevo expediente se iniciara con la providencia de reposicion.
2. Las copias o fotocopias que se presentaren y obtuviesen seran 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 efectuara en la forma siguiente:

1. El nuevo expediente se iniciara 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,
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documentos y diligencias que se encontraren en su poder. De ellas se correra 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 Ultimo caso también se correra en traslado a las demas
partes, con plazo igual.

3. La autoridad administrativa agregara 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 cronoldgico.

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

ARTICULO 89. (INFORME
TECNICO)

Previo a elevar el informe técnico, se procedera 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 procedera 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 tenderan al desarrollo del proceso y ordenaran actos de
mera ejecucion.
ARTICULO 91. (AUTOS
MOTIVADOS)
Los Autos motivados resolveran cuestiones que requieran sustanciacion y que se suscitaren
durante la tramitacion 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 violacién a
los Derechos de Propiedad Industrial con o sin la presentacion de alegatos, se decretara
autos para Resolucion.

Il. Dictada la providencia de autos quedara 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, contendra
disposiciones expresas, positivas y precisas, recaera sobre las pretensiones formuladas.

Las Resoluciones Administrativas se dictaran dentro del plazo de veinte dias, plazo que
correra desde el dia que el expediente ingrese a despacho para dictar resoluciéon 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
reconvencién en su caso.

4. El lugar y fecha en que se

pronuncia.

5. La firmay sello del Director
correspondiente.

TITULO
SEXTO
CAPITULO
UNICO DE LOS

RECURSOS
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ARTICULO 95. (RECURRIBILIDAD DE LAS

RESOLUCIONES)

Los Autos motivado y las Resoluciones Administrativas seran recurribles mediante
impugnacion de la parte perjudicada, a través de los recursos previstos.

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 0 un Recurso
Jerarquico se dictaran en un plazo de 20 y 90 dias respectivamente, plazo que correra
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 pronuncio 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 tendra un plazo de veinte dias para resolver el Recurso de
Revocatoria:

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 tramite que no produce indefensién ni impide la
continuacion del procedimiento; o la materia del recurso no esté dentro del ambito de su
competencia.

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

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 resolvio la Revocatoria, dentro del plazo de diez dias siguientes a su
notificacion.

Interpuesto el Recurso Jerarquico, la autoridad administrativa correra en traslado a la parte
adversa, para que la misma conteste en un plazo de diez dias, con o0 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 Jerarquico interpuesto, bajo los siguientes términos:
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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 tramite que no produce indefensién ni impide la
continuacion del procedimiento; o la materia del recurso no esté dentro del ambito de su
competencia.

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

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 ningun recurso administrativo contra la Resolucion
emitida ésta sera declarada ejecutoriada.

Ejecutoriada la Resolucion Administrativa, la autoridad administrativa correspondiente
procedera 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
€asos:

1. Cuando se trate de resoluciones que resuelvan los recursos jerarquicos

interpuestos.

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

Agotada la via administrativa sera ejecutoriado el Acto Administrativo, sin perjuicio de quedar
suspendido la ejecucién 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 podréa el demandante retirarla y se considerard como no
presentada, éste retiro necesariamente debera ser efectuado por escrito.
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ARTICULO 102. (DESISTIMIENTO DEL

PROCESO)

I. Después de contestada la demanda, podra el demandante o su apoderado

desistir del proceso.

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 notificacién, bajo alternativa de tener por
aceptado el desistimiento efectuado.

lll. La autoridad administrativa dictara& un Auto motivado aceptando el
desistimiento efectuado.

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

ARTICULO 103.

(PERENCION)

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

I. La autoridad administrativa, emplazara a las partes para que continien 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.

[ll. La perencién del procedimiento no conlleva la extincion

del derecho

ARTICULO 104.

(LIMITACION)

[. La limitacion Unicamente procedera 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.

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

lll. En caso de aceptarse la limitacion ofrecida, finalizara la oposicion interpuesta por la
parte demandante.

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS

DISPOSICION PRIMERA

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

presente Reglamento a

3 notificaciones se aplicara el
DISPOSICION
SEGUNDA todos los procesos que actualmente

se sustancian en el SENAPI.
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