Ley No. 35
De 10 de mayo de 1996

Por la cual se dictan disposiciones sobre la propiedad industrial
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DECRETA:

Titulo |
Disposiciones Generales

Capitulo Unico

Articulo 1. La presente Ley tiene por objeto proteger la invencion, los modelos de utilidad,
los modelos y dibujos industriales, los secretos industriales y comerciales, las marcas de los
productos y servicios, las marcas colectivas y de garantia, las indicaciones de procedencia, las
denominaciones de origen, los nombres comerciales y las expresiones y sefiales de propaganda.

Articulo 2. La Direccidon General del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de
Comercio e Industrias, que en adelante se denominara con la sigla DIGERPI, es la autoridad
responsable de la aplicacion de esta Ley, salvo que de manera expresa se establezca otra cosa.

Articulo 3. La aplicacion de las presentes normas es de orden publico, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados internacionales de los que la Republica de Panama sea parte.

Articulo 4. Para los efectos de esta Ley, las expresiones que siguen se definen asi:

1.  Prioridad reconocida. Prelacion para la obtencion de un derecho de propiedad
industrial, basada en la presentacion en el extranjero de una solicitud referida, total o
parcialmente, a la misma materia que es objeto de una solicitud posterior presentada en
la Republica de Panama.

2.  Reivindicacion. Reclamo de la proteccion de una caracteristica esencial de un producto
0 proceso, hecho de manera precisa y especifica en la solicitud de patente o de registro,
y se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente.

Titulo 11
De las Invenciones y Modelos de Utilidad

Capitulo |
Disposiciones Preliminares

Articulo 5. La persona natural que realice una invencion o modelo de utilidad, tendra el
derecho exclusivo de su explotacion en su provecho, por si, 0 por otros con su consentimiento.

Articulo 6. El derecho a que se refiere el articulo anterior se otorgara a traves de patentes, en
el caso de las invenciones, y de registros, en el caso del modelo de utilidad y modelo o dibujo
industrial, conforme lo establece esta Ley.

Articulo 7. El titular de una patente o de un registro puede ser persona juridica o natural.



Articulo 8. Se presume inventor, la persona natural que se designe como tal en la solicitud de
patente o registro. El o los inventores, en caso de cesion de su invencion, podran reservarse el
derecho a ser mencionados en las publicaciones y en el titulo correspondientes.

Articulo 9. A las invenciones, a los modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales,
realizados por personas sujetas a una relacion de trabajo, ya sea en el sector privado o publico, les
seran aplicables, por igual, lo dispuesto en el Cddigo de Trabajo.

Capitulo 11
Invenciones

Articulo 10. Seran patentables, en los términos de esta Ley, las invenciones nuevas, resultado
de una actividad inventiva, y susceptibles de aplicacion industrial.

Articulo 11. Se entiende por invencion, toda idea aplicable en la practica para la solucién de
un problema técnico determinado. Una invencion puede ser un producto y/o un procedimiento, o el
uso especial de un producto o el uso no evidente del producto. La invencion de un producto
comprende, entre otros, cualquier sustancia, composicion o material, y cualquier articulo, aparato,
maquina, equipo, mecanismo, dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asi como cualquiera de
sus partes. Una invencion de procedimiento comprende, entre otros, cualquier método, sistema o
secuencia de etapas conducentes a la fabricacion o a la obtencién de un producto o de un resultado,
asi como el uso o la aplicacion de un procedimiento o de un producto, para la obtencion de un
resultado determinado.

Articulo 12. Una invencidn se considera nueva cuando, respecto a ella, no existe anterioridad
en el estado de su técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o
hecho accesible al publico, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicacion tangible, una
divulgacién oral, la venta o comercializacién, el uso, o por cualquier otro medio, antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente en Panama o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad
reconocida cuando ella se reivindicara de conformidad con esta Ley. También quedara
comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trdmite en
Panama cuya fecha de presentacion o, en su caso, de prioridad, fuese anterior a la de la solicitud que
se estuviese examinando, siempre que ese contenido quede incluido en la solicitud de fecha anterior
cuando ésta sea publicada.

Articulo 13. Para efectos de determinar la patentabilidad de una invencién, no se tomara en
consideracién la divulgacion ocurrida, en cualquier lugar del mundo, dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de presentacion de la solicitud en Panama o, en su caso, anteriores a la fecha de
la prioridad reconocida que se reivindique de conformidad con esta Ley, siempre que tal
divulgacion hubiese resultado, directa o indirectamente, de actos realizados por el propio inventor o
su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilicito cometido
contra alguno de ellos.

La divulgacion resultante de una publicacion hecha por una oficina de propiedad industrial,
en un procedimiento de concesion de una patente, no queda comprendida en la excepcion de este
articulo, salvo que la solicitud que dio lugar a esa publicacion hubiese sido presentada por quien no
tenia derecho a obtener la patente, o que la publicacion se hubiese hecho por error de esa oficina de
propiedad industrial.

Articulo 14. No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley, entre otros:
1. Los principios teoricos o cientificos;

2. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia en la
naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido;



Los planes, esquemas, principios 0 métodos econdmicos o de negocios, los referidos a
actividades puramente mentales y los juegos;

Los programas de computacion per se que se refieran al uso designado para una
computadora;

Las formas de presentacion de informacion;
Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

Los métodos de tratamiento quirtrgico, terapéutico o de diagndstico, aplicables al
cuerpo humano, y los relativos a animales. Esta disposicion no se aplicara a los
productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de
aparatos o instrumentos para la puesta en practica de tales métodos;

La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, la
variacion en su forma, dimensiones o materiales, salvo que realmente se trate de su
combinacion o fusién de modo que no puedan funcionar separadamente, 0 que sus
cualidades o funciones caracteristicas sean modificadas para obtener un resultado
industrial no obvio para un técnico en la materia;

Los inventos contrarios a las leyes nacionales, a la salubridad, al orden pudblico, a la
moral, a las buenas costumbres o a la seguridad del Estado.

Articulo 15. Se exceptuan de patentabilidad, las siguientes invenciones que se refieren a
materia viva:

1.

2
3
4,
5

Los casos esencialmente bioldgicos para la obtencién o reproduccién de plantas,
animales, o sus variedades, siempre que la DIGERPI considere que atentan contra la
moralidad, integridad o dignidad del ser humano;

Las especies vegetales y las especies y razas animales;

El material bioldgico tal como se encuentra en la naturaleza;

Las referentes a la materia viva que componen el cuerpo humano;
Las variedades vegetales.

Articulo 16. Se considera que una invencion resulta de una actividad inventiva si, para una
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invencion no resulta obvia
ni derivada de manera evidente del estado de la técnica, a que se refiere el articulo 12.

Articulo 17. Una invencién se considera susceptible de aplicacion industrial, cuando su
objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria o actividad. Para estos efectos,
la expresion industria se entiende en su mas amplio sentido e incluye, entre otros, la artesania,
agricultura, mineria, pesca y los servicios.

Articulo 18. La patente conferird a su titular el derecho de impedir, a terceras personas,
realizar los siguientes actos:

1.

2.

Cuando se haya concedido para un producto:
a.  Fabricar el producto;

b.  Ofrecer en venta, vender o usar el producto, o importarlo o almacenarlo para
alguno de estos fines;

Cuando se haya concedido para un procedimiento:
a.  Emplear el procedimiento;



b.  Ejecutar cualquier acto indicado en el numeral I, respecto a un producto obtenido
directamente del procedimiento.

El alcance de la proteccion conferida por la patente estard determinado por las
reivindicaciones, que se interpretaran de acuerdo con la descripcion y los dibujos.

Articulo 19. El derecho que confiere una patente no producira efecto alguno contra:

1. Un tercero que, en el ambito privado y a escala no comercial, o con una finalidad no
comercial, realice actos relacionados con la invencion patentada;

2. Unaindustria o empresa, en general, o entidad educativa o cientifica, que realice actos
de fabricacion o utilizacion de la invencion con fines experimentales, relativos al objeto
de la invencidn patentada, o con fines de investigacion cientifica o de ensefianza;

3. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido
por el proceso patentado, luego de que el producto hubiera sido introducido licitamente
en el comercio;

4.  Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de prioridad reconocida, hubiera utilizado el proceso patentado,
fabricado el producto patentado o hubiera iniciado los preparativos necesarios, para
llevar a cabo tal utilizacién o fabricacion. Esta excepcion no sera aplicable si la persona
hubiera adquirido conocimiento de la invencién mediante un acto de mala fe.

Articulo 20. La patente tendra una vigencia de veinte afios improrrogables, contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud, sujeta al pago de los derechos que sefiale esta Ley.

Articulo 21. Después de otorgada la patente, su titular podra demandar de terceros una
compensacion adecuada o, en su caso, la indemnizacion de dafios y perjuicios, si antes del
otorgamiento hubieran explotado sin su consentimiento el procedimiento o producto patentado,
cuando dicha explotacién se hubiera realizado después de la fecha de la publicacién de la solicitud
de patente en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial, que en adelante se denominara con la
sigla BORPI.

En el caso de explotacidn sin autorizacion de patentes de procedimiento, la carga de la prueba
recaerd en la persona del demandado, cuando se den ambos o uno de los siguientes elementos:

1.  Siel producto es nuevo;

Si es bastante verosimil que el producto se ha hecho por medio del procedimiento y si el
titular de la patente, a pesar de haber efectuado las gestiones justificadas, no ha podido
establecer cual ha sido el procedimiento empleado en realidad.

Al reunir y sopesar las pruebas en contrario, se tomaran en cuenta los intereses licitos del
demandado en la proteccién de sus secretos industriales o comerciales.

Articulo 22. La explotacion de la invencion patentada consiste en la utilizacién del proceso
patentado, en la fabricacion y distribucién, o en la fabricacion y comercializaciéon del producto
patentado, o en la simple comercializacion, efectuadas en el comercio nacional o internacional por
el titular de la patente. La importacion del producto patentado y su posterior distribucion en la
Republica de Panama4, constituira una explotacién de la invencion para efectos de esta Ley.

Articulo 23. La mencion de que existe una patente en tramite, s6lo podra hacerse cuando se
cumpla con los requisitos minimos definidos por esta Ley.



Capitulo 111
Modelos de Utilidad

Articulo 24. Modelo de utilidad es toda forma, configuracion o disposicion de elementos de
algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna de sus partes, que
permite un mejor o diferente funcionamiento, utilizaciéon o fabricacion del objeto a que se
incorpora, o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico, que antes no tenia.

Articulo 25. Seran registrables, los modelos de utilidad nuevos y susceptibles de aplicacion
industrial.

No sera registrable un modelo de utilidad cuando sélo presente diferencias menores,
considerandose, como tales, aquéllas que no aportan ninguna caracteristica utilitaria discernible
respecto a invenciones 0 a modelos de utilidad anteriores.

Articulo 26. El registro de los modelos de utilidad tendra una vigencia de diez afios
improrrogables, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y estara sujeto al pago
de los derechos que establezca la ley correspondiente.

Articulo 27. Las presentes disposiciones relativas a las patentes de invencion son aplicables,
en lo conducente, a los modelos de utilidad, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas
en esta Ley.

Articulo 28. Para la tramitacion del registro de un modelo de utilidad, se aplicaran, en lo
conducente, las reglas contenidas en el siguiente capitulo.

Capitulo IV
Tramitacion de Patentes

Articulo 29. Para obtener una patente debe presentarse, a través de abogado o firma de
abogados idéneos en Panama, una solicitud de patente a la DIGERPI, acompafiada de una
descripcion, una o mas reivindicaciones, los dibujos correspondientes, un resumen, asi como del
comprobante de haber pagado la tasa y el derecho de presentacion establecidos.

La solicitud debe indicar el nombre y la direccién del solicitante, el nombre del inventor, el
nombre y la direccion del mandatario y el nombre de la invencidn.

El solicitante de una patente de invencion puede ser persona natural o juridica. Si el
solicitante no es el inventor, la solicitud deberd acompafarse del convenio de cesion respectivo, o
de cualquier otro documento que justifique debidamente el derecho del solicitante a obtener la
patente.

En la solicitud de patente podra expresarse el hecho de haberse solicitado u obtenido, ante una
oficina de propiedad industrial, la patente u otro titulo de proteccién, siempre que se refiera, total o
parcialmente, a la misma invencién reivindicada en la solicitud que se presenta en Panama. Ello se
podra expresar ante la oficina respectiva de presentacion, o ante la cual se hubiese obtenido el
titulo, la fecha y el nimero.

Articulo 30. La descripcion consiste en divulgar la invencion de manera suficientemente
clara y completa, a efecto de poder evaluarla y que una persona versada en la materia técnica
correspondiente pueda ejecutarla.

La descripcion indicara el nombre de la invencion e incluira la siguiente informacion:
1.  El sector tecnologia al que se refiere o al cual se aplica la invencion;



2.  La tecnologia anterior conocida por el solicitante que pueda considerarse Gtil para la
comprension y el examen de la invencidn, asi como las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

3. La descripcion de la invencion, en términos que permitan comprender el problema
técnico y la solucion aportada por la invencién, asi como exponer las ventajas de ésta
con respecto a la tecnologia anterior;

4.  Ladescripcion de los dibujos, de haberlos;

La descripcion, de la mejor manera conocida por el solicitante, para ejecutar o llevar a
la préactica la invencion, utilizando ejemplos y referencias de los dibujos;

6. La manera en que la invencion puede ser producida o utilizada en alguna actividad,
salvo cuando ello resulte evidente de la descripcién o de la naturaleza de la invencién.

Articulo 31. Cuando la invencion se refiera a un producto o procedimiento bioldgico, que
suponga el uso de material bioldgico que no se encuentre a disposicion del publico y no pueda ser
descrito de manera que la invencion pueda ser ejecutada por una persona versada en la materia, se
complementard la descripcion mediante un depdsito de dicho material en una institucion de
depdsito, como las reconocidas en el Tratado de Budapest de 1977, sobre el reconocimiento
internacional del deposito de microorganismos para los fines del procedimiento en materia de
patentes, y cualquier otra institucion que la DIGERPI reconozca. En tal caso, el depdsito se
efectuard, a mas tardar, en la fecha de presentacién de la solicitud en Panama o, en su caso, en la de
reivindicacion de la prioridad.

Cuando se efectuare un deposito de material bioldgico para complementar la descripcién, tal
circunstancia se indicara en la descripcién junto con el nombre y la direccion de la institucion de
depésito, la fecha del depdsito y su nimero de deposito atribuido por la institucion. También se
describiran la naturaleza y las caracteristicas del material depositado, cuando fuese necesario para la
divulgacion de la invencion. EI material biolégico depositado constituird parte integrante de la
descripcion.

Articulo 32. Se presentaran dibujos u otra documentacién cuando fuesen necesarios para
comprender, evaluar o ejecutar la invencion.

Articulo 33. Las reivindicaciones definen la materia para la cual se desea proteccion
mediante la patente; ademas, deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion.

Articulo 34. El resumen comprendera una sintesis de lo divulgado en la descripcion, una
resefia de las reivindicaciones y los dibujos que hubieren y, en su caso, incluira la formula quimica
o el dibujo que mejor caracterice la invencion. EI resumen permitira comprender lo esencial del
problema técnico y de la solucién aportada por la invencién, asi como su uso principal.

El resumen servird exclusivamente para fines de informacion técnica y no sera utilizado para
interpretar el alcance de la proteccion.

Articulo 35. Una solicitud de patente solo serd admitida si, al momento de su presentacion,
contiene los siguientes requisitos, como minimo:

1.  Laidentificacién del solicitante y su domicilio;

2 Un documento que, a primera vista, ofrezca una descripcion de la invencion;
3. Undocumento que, a primera vista, contenga una o mas reivindicaciones, y

4 El comprobante del pago de la tasa y del derecho de presentacidn establecidos.



Si la solicitud hiciera referencia a dibujos y éstos no se hubiesen adjuntado al momento de la
presentacion, no se asignara fecha de presentacion a la solicitud ni se le dara tramite mientras no se
reciban los dibujos, salvo que el solicitante indique, por escrito, que toda referencia a dibujos
contenida en la solicitud debe considerarse no hechay sin efecto.

Articulo 36. Cuando se solicite una patente ya presentada en otro u otros paises, se
reconocera como fecha de prioridad la del pais en que se presentd primero. Para este fin, debera
haberse presentado la solicitud respectiva en la Republica de Panamd, dentro de los plazos que
determinan los convenios o0 pactos internacionales vigentes sobre la materia, ratificados por
Panama.

Articulo 37. Para reivindicar un derecho de prioridad, se aplicaran las reglas siguientes:

La reivindicacién de prioridad debera efectuarse al presentarse la solicitud de patente,
indicando el pais u oficina en que fue presentada la solicitud prioritaria, la fecha de tal presentacion
y el nimero asignado a esta solicitud;

2. Dentro de los seis meses siguientes a la presentacion de la solicitud en Panama, debera
presentarse una copia de la solicitud prioritaria con la descripcion, los dibujos y las
reivindicaciones; con la conformidad certificada por la oficina de propiedad industrial
que hubiese recibido dicha solicitud y la certificacién de la fecha de presentacién
expedida por dicha oficina.

Los documentos y certificaciones que no estén expresados en idioma espafiol, deberan
acompanfarse de su correspondiente traduccién y autenticacion, ante la autoridad competente. Estos
documentos y certificaciones estaran dispensados de toda legalizacién o autenticacion notarial o
consular;

3. En una misma solicitud y, en su caso, para una misma reivindicacion, podran
reivindicarse prioridades multiples o prioridades parciales, que pueden tener origen en
dos o mas oficinas; en tal caso, el plazo de prioridad se contara desde la fecha de
prioridad mas antigua que se hubiese reivindicado, y el derecho de prioridad solo
amparara los elementos de la solicitud presentada en Panama que estuviesen contenidos
en la solicitud, o solicitudes, cuya prioridad haya reivindicado.

Articulo 38. Cuando varios inventores hayan realizado la misma invencion,
independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecera al que tenga la
solicitud con fecha de presentacién o de prioridad reconocida y, en su caso, la méas antigua.

Articulo 39. La solicitud de patente debera referirse a una sola invencion, o a un grupo de
invenciones relacionadas entre si de tal manera que conformen un Gnico concepto inventivo.

Articulo 40. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el articulo anterior, la DIGERPI
lo comunicara por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de seis meses, prorrogable por
dos meses adicionales con justa causa, la divida en varias solicitudes, conservando como fecha, de
cada una, la de la solicitud inicial y, en su caso, la de la prioridad reconocida. Si vencido el plazo el
solicitante no ha realizado la division, se tendra por abandonada la solicitud y se ordenarad su
archivo.

Articulo 41. Se considera que un grupo de invenciones conforman un Unico concepto
inventivo, de conformidad con el articulo 39, en los siguientes casos, entre otros:

1.  Las reivindicaciones de un producto determinado y las relacionadas con procesos
especialmente concebidos para su fabricacion o utilizacion;

2. Las reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un aparato 0 medio
especialmente concebido para su aplicacion;



3. Las reivindicaciones de un producto determinado, las de un proceso especialmente
concebido para su fabricacién y las de un aparato o medio especialmente concebido
para su aplicacion;

4.  Lasreivindicaciones de un procedimiento y el uso del producto asi fabricado.

Articulo 42. El proceso, maquinaria o aparato, para obtener un modelo de utilidad o un
modelo o dibujo industrial, serd objeto de solicitud, independiente de la solicitud de registro de
estos ultimos.

Articulo 43. Cuando una solicitud de patente tenga que dividirse, el solicitante presentara las
descripciones, las reivindicaciones, los planos o los dibujos necesarios, para cada solicitud, excepto
la documentacion relativa a prioridad reclamada y, en su caso, la traduccion que ya se encuentre en
la solicitud inicial. Los planos o los dibujos y las descripciones que se exhiban, no sufriran
alteraciones que modifiquen la invencion contemplada en la solicitud original.

Articulo 44. El solicitante de una patente de invencion, podra pedir que su solicitud se
convierta en una solicitud de registro de modelo de utilidad y que se tramite como tal. La
conversion de la solicitud sélo procederéa cuando la naturaleza de la invencion lo permita.

El solicitante de un registro de modelo de utilidad, podra pedir que su solicitud se convierta
en una solicitud de patente de invencion.

La peticion de conversion de una solicitud se presentara solo una vez y devengara la tasa
establecida. Una solicitud convertida mantendra la fecha de presentacion de la solicitud inicial.

Articulo 45. Una vez recibida la solicitud, la DIGERPI realizara un examen de forma de la
documentacién, y podra requerir que se precise o aclare lo que considere necesario, 0 que se
subsanen sus omisiones. Igualmente, examinara si el objeto de la solicitud de patente retne los
requisitos de patentabilidad establecidos en esta Ley, salvo los de novedad y actividad inventiva.
No obstante, la DIGERPI denegard, previa audiencia del interesado, la concesion de la patente
mediante resolucion motivada, cuando resulte que la invencién objeto de la solicitud carece de
novedad de manera manifiesta y notoria.

De no cumplir el solicitante con el requerimiento que le haga la DIGERPI, de subsanar las
deficiencias de la solicitud en un plazo de seis meses, prorrogable por seis meses adicionales a
peticion del solicitante, se considerard abandonada la solicitud y se ordenard su archivo. Los
documentos que se presenten, por ningun motivo contendran reivindicaciones adicionales o con
mayor alcance que las reivindicaciones reclamadas en la solicitud original, ya que, en este caso,
seré necesaria una nueva solicitud.

Articulo 46. La DIGERPI denegara total o parcialmente la solicitud, si estima que su objeto
no es patentable o que subsisten en ella defectos no subsanados.

Cuando del examen de la DIGERPI no resulten defectos que impidan la concesion de la
patente, o cuando tales defectos hubieren sido debidamente subsanados, hara saber al solicitante
que, para dar continuacién al procedimiento de concesion, debera pedir la realizacion del informe
sobre el estado de la técnica, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley, si no la hubiera
solicitado anteriormente.

Articulo 47. Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de presentacion de la solicitud, o
desde la fecha de la prioridad que se hubiera reivindicado, una vez superado el examen a que se
refiere el articulo anterior, y hecha por el solicitante la peticion del informe sobre el estado de la
técnica, la DIGERPI ordenara la publicacion de la solicitud de patente en el BORPI. En cualquier
momento antes de transcurrir el plazo referido, el solicitante podra pedir, por escrito, que se
publique su solicitud, si se ha cumplido con lo establecido en el articulo 46.



Articulo 48. Dentro de los catorce meses siguientes a la fecha de presentacion, el solicitante
deberéa pedir a la DIGERPI la realizacion del informe sobre el estado de la técnica, abonando la tasa
establecida al efecto. En el caso de que una prioridad hubiera sido reivindicada, los catorce meses
se computaran desde la fecha de prioridad.

Cuando el solicitante deba subsanar deficiencias, como resultado del examen de su solicitud,
el plazo para corregirlas sera el establecido en el articulo 45 de la presente Ley. Una vez hecha la
notificacion de que trata el parrafo final del precitado articulo, el solicitante deberd pedir la
elaboracion del informe sobre el estado de la técnica, dentro del mes siguiente a dicha notificacion.

Si el solicitante no cumple lo dispuesto en el presente articulo, se reputara que su solicitud ha
sido abandonada.

No podra solicitarse la realizacion del informe sobre el estado de la técnica con referencia a
una adicién si, previa o simultaneamente, no se pide para la patente principal y, en su caso, para las
anteriores adiciones.

Articulo 49. Superado el examen de la solicitud, previsto en el articulo 45, y presentada la
peticion del solicitante para que se realice el informe sobre el estado de la técnica, la DIGERPI
procedera a la elaboracion de dicho informe con referencia al objeto de la solicitud de patente,
dentro de un plazo no mayor de ocho meses.

Para la realizacion del informe, la DIGERPI podra utilizar los servicios de organismos
nacionales e internacionales, o de oficinas homologas.

La DIGERPI podra admitir el informe sobre el estado de la técnica que presente el solicitante,
efectuado por organismos nacionales e internacionales.

Este informe mencionara los elementos del estado de la técnica, que puedan ser tomados en
consideracién para apreciar la novedad y la actividad inventiva del objeto de la solicitud; y se
evaluara en base a las reivindicaciones de la solicitud y teniendo en cuenta la descripcion y, en su
caso, los dibujos presentados.

Una vez elaborado el informe sobre el estado de la técnica, la DIGERPI lo dara en traslado al
solicitante de la patente y lo publicara en el BORPI.

Articulo 50. Cuando la falta de claridad de la descripcion o de las reivindicaciones impida
proceder, en todo o en parte, a la elaboracion del informe sobre el estado de la técnica, la DIGERPI
denegara, en la parte correspondiente, la concesion de la patente.

Antes de adoptar la resolucion definitiva denegatoria de la concesién de la patente, la
DIGERPI efectuard la oportuna notificacion al solicitante, otorgandole el plazo de seis meses,
prorrogable por dos meses adicionales, para que formule las alegaciones que estime oportunas.

Articulo 51. Cualquier persona podra formular observaciones, debidamente razonadas y
documentadas, al informe sobre el estado de la técnica, dentro de un plazo no mayor de dos meses,
contado a partir de su publicacion.

Finalizado el plazo otorgado a terceros para la presentacion de observaciones al informe sobre
el estado de la técnica, se dara traslado de los escritos presentados al solicitante, para que, dentro de
un plazo no mayor de dos meses, haga los comentarios correspondientes y modifique, si lo estima
conveniente, las reivindicaciones.

Articulo 52. Con independencia del contenido del informe sobre el estado de la técnica y de
las observaciones formuladas por terceros, una vez finalizado el plazo para las observaciones del
solicitante, la DIGERPI procedera a conceder la patente solicitada, previo el pago de los derechos
correspondientes.



En caso de modificarse las reivindicaciones, la DIGERPI enviara copia de éstas, a los terceros
que hayan hecho observaciones al informe sobre el estado de la técnica.

La concesion de la patente se hara dejando a salvo los derechos de terceros, sin garantia por
parte del Estado de la efectividad de la patente, de la invencion misma o de la utilidad del objeto
sobre la que recae.

El solicitante debera cancelar los derechos de concesion dentro de un plazo de dos meses.
Vencido este plazo sin que se haya efectuado el pago, se tendra por abandonada su solicitud y se
ordenaréa archivarla.

Articulo 53. Cuando se trate de solicitudes de patente relacionadas con las actividades
propias del Estado, se requerird la opinion de la entidad estatal correspondiente, antes de su
publicacion.

Articulo 54. La DIGERPI expedird un titulo para cada patente, como constancia y
reconocimiento oficial al titular. El titulo comprendera un ejemplar de la descripcion, de las
reivindicaciones, y de los dibujos, si los hubiere, y en él se hara constar:

1. Numero y clasificacion de la patente;

2 Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;
3. Nombre del inventor o inventores;
4

Fecha de presentacion de la solicitud y, en su caso, la de prioridad reconocida y pais, asi
como la de expedicién;

o

Denominacion de la invencion;
Su vigencia;
7. Ndmero y fecha del resuelto.

Capitulo V
Licencias y Transferencias de Derechos

Articulo 55. Los derechos dimanantes de una solicitud, patente o registro, podran cederse o
transferirse, total o parcialmente, en los términos y con las formalidades que establece la legislacion
comun. Para que la cesion o transferencia de derechos pueda producir efectos frente a terceros,
deberd inscribirse en la DIGERPI.

Articulo 56. El titular de la patente o registro podra conceder, mediante convenios, licencia
para su explotacion. La licencia serd inscrita en la DIGERPI para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros.

Articulo 57. Para inscribir la cesion o transferencia de una solicitud, patente o registro, o de
una licencia, bastard formular la solicitud correspondiente en los términos que fija esta Ley.

Articulo 58. Para que surta efectos frente a terceros, debera inscribirse toda fusion, cambio de
nombre o domicilio, cesion o transferencia de una patente o registro.

Articulo 59. La cancelacion de la inscripcion de una licencia procedera, en cualquiera de los
siguientes casos:

1.  Cuando la soliciten, conjuntamente, el titular de la patente o registro y la persona a
quien se le haya concedido la licencia;

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



3. Por nulidad o caducidad de la patente o registro;
4.  Por orden judicial.

Articulo 60. Salvo pacto en contrario, la concesién de una licencia no excluye la posibilidad,
por parte del titular de la patente o registro, de conceder otras licencias ni la de realizar su
explotacion simultanea por si mismo.

Articulo 61. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en la DIGERPI, salvo
pacto en contrario, tendra la facultad de ejercitar las acciones legales para la proteccion de los
derechos de la patente o registro, como si fuere el propio titular.

Articulo 62. La explotacion de la patente o registro, realizada por la persona que tenga
concedida una licencia inscrita en la DIGERPI, se considerara como realizada por su titular.

Capitulo VI
Nulidad y Caducidad

Articulo 63. Por solicitud de cualquier persona interesada, y previa audiencia del titular, los
tribunales de justicia competentes para conocer procesos de propiedad industrial, declararan la
nulidad de una patente de invencién o de un registro de modelo de utilidad, en cualquiera de los
siguientes casos:

1.  Cuando se demuestre que la concesion o el registro fue hecho en contravencion de lo

de la presente Ley;

2.  Cuando, por una modificacion o division de la solicitud, la patente concedida
contuviera reivindicaciones que se sustenten en materia no contenida en la solicitud
inicialmente presentada.

Paragrafo. Cuando las causales indicadas en este articulo s6lo afectasen una reivindicacion o
parte de ella, la nulidad sera declarada Unicamente con respecto de tal reivindicacion o parte, segun
corresponda. La nulidad podra ser declarada en forma de una limitacion o de una precision de la
reivindicacion correspondiente.

Articulo 64. Una patente o un registro de modelo de utilidad podré declararse nulo, cuando se
hubiese concedido a quien no tenia derecho a obtenerlo, conforme a esta Ley. En este caso, la
nulidad s6lo podra ser pedida por la persona a quien pertenezca el derecho referido. La accion de
reivindicacion del derecho se ejercera ante el juez competente y prescribira a los ocho afios,
contados desde la fecha de concesion de la patente, y a los cinco afios, contados desde la fecha de
concesion del registro.

La DIGERPI declarara la nulidad, conforme a este articulo, cuando se hubiese dictado
sentencia judicial en tal sentido.

Articulo 65. Las patentes y registros caducan, y los derechos que amparan pasan al dominio
publico, en los siguientes supuestos:

1. Porvencimiento de su vigencia, o

2. Por no cubrir el pago de derechos al que estan sujetos, de acuerdo con el capitulo I,
titulo IX, de esta Ley, en el tiempo que ésta fija, o dentro del plazo de gracia de seis
meses siguientes al tiempo fijado.

La caducidad que opere por el solo hecho de transcurrir el tiempo, no requerira de declaracion
administrativa por parte de la DIGERPI.



Titulo 111
De los Modelos y Dibujos Industriales

Capitulo |
Proteccion

Articulo 66. Se entiende por modelo o dibujo industrial, cualquier forma bidimensional o
tridimensional que, incorporada en un producto utilitario, le da una apariencia especial y lo hace
apto para servir de tipo o modelo para su fabricacion.

La proteccion conferida a un modelo o dibujo industrial, en aplicacion de la presente Ley, no
comprende aquellos elementos o caracteristicas del modelo o dibujo que sirven Gnicamente para
obtener un efecto técnico, o que estén dictados Unicamente por consideraciones de orden técnico.

Articulo 67. La proteccion conferida a un modelo o dibujo industrial, en aplicacion de la
presente Ley, no excluye ni afecta la proteccion que pudiera corresponder al mismo modelo o
dibujo en virtud de otras disposiciones legales, en particular las relativas al derecho de autor.

Articulo 68. El derecho a obtener la proteccion de un modelo o dibujo industrial, pertenece a
su creador. Si el modelo o dibujo industrial hubiese sido creado por dos o mas personas
conjuntamente, el derecho pertenecera a todos en comun. El derecho podra ser transferido por acto
entre Vivos 0 por via sucesoria.

Cuando el modelo o dibujo industrial hubiese sido creado en ejecucién de un contrato de obra
o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a obtener la proteccion pertenecerd a la
persona que contratd la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposiciones contractuales en
contrario.

Articulo 69. La proteccién de un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones del
articulo 70, se adquiere indistintamente:

1.  Por la primera divulgacién del modelo o dibujo industrial en Panama, o
2. Por el registro del modelo o dibujo industrial, conforme al presente titulo.
Articulo 70. Un modelo o dibujo industrial gozara de proteccion si es nuevo.

Se considera nuevo el modelo o dibujo industrial, si no ha sido divulgado al publico, o si no
se ha hecho accesible a éste, en parte alguna del mundo, ya sea mediante publicacion tangible o
mediante venta, comercializacion, uso o cualquier otro medio, antes de alguna de las siguientes
fechas:

1.  La fecha en que la persona con derecho a obtener la proteccion divulgue el modelo o
dibujo industrial en Panama4, por cualquier medio, o

2. Lafecha en que dicha persona presente en Panama una solicitud de registro del modelo
o dibujo industrial o, en su caso, la fecha de la prioridad reconocida.

En todo caso de variedad de fechas, se aplicara la més antigua.

Para determinar la novedad, no se considerarad la divulgacion ocurrida dentro de los doce
meses anteriores a la fecha aplicable, conforme a los numerales precedentes, siempre que tal
divulgacion hubiese resultado, directa o indirectamente, de actos realizados por el creador del
modelo o dibujo o por su causahabiente, o por abuso de confianza, incumplimiento de contrato o
acto ilicito cometido contra alguno de ellos.



Articulo 71. Un modelo o dibujo industrial no se considera nuevo por el solo hecho de que
presente diferencias menores o secundarias respecto a otros anteriores, ni porque se refiera o
aplique a otro género de productos.

Articulo 72. No se protegeran los modelos o dibujos industriales cuya utilizacion fuese
contraria al orden publico o a la moral.

Articulo 73. Un modelo o dibujo industrial que cumpla las condiciones establecidas en los
articulos anteriores, gozara de proteccion por un plazo de dos afios, contado a partir de la fecha de
su primera divulgacion en Panam4, efectuada por la persona a quien corresponda el derecho a la
proteccion.

La proteccion de un modelo o dibujo industrial, en virtud de este articulo, es independiente de
la que pudiera obtenerse mediante el registro del mismo modelo o dibujo conforme al presente
titulo.

Articulo 74. La proteccion de un modelo o dibujo industrial confiere, a su titular, el derecho
de excluir a terceras personas de la explotacion del modelo o dibujo industrial. En tal virtud, y con
las limitaciones previstas en la presente Ley, el titular tendra el derecho de actuar en contra de
cualquier persona gue, sin su consentimiento, fabrique, venda, ofrezca en venta, o utilice, importe o
almacene, para alguno de estos fines, un producto que reproduzca o incorpore el modelo o dibujo
industrial protegido, o cuya apariencia ofrezca una impresion general igual a la del modelo o dibujo
industrial protegido.

La realizacion de uno de los actos referidos en el parrafo anterior, no se considerara licita por
el solo hecho de que el modelo o dibujo, reproducido o incorporado, se aplique a un tipo 0 género
de productos distintos de los indicados en el registro del modelo o dibujo protegido.

Capitulo 11
Procedimiento de Registro

Articulo 75. La solicitud de registro de un modelo o dibujo industrial se presentara a la
DIGERRPI. En ella se identificara al solicitante y al creador del modelo o dibujo, y se indicara el
tipo 0 género de productos a los cuales se aplicara, y la clase o clases a las que pertenecen dichos
productos, de acuerdo con la clasificacion internacional que se adopte.

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

1.  Laidentificacion del solicitante y su domicilio;
2. Unarepresentacion grafica del modelo o dibujo industrial, y
3. El comprobante de pago de la tasa y del derecho establecidos.

Articulo 76. La DIGERPI examinara si la solicitud cumple con los requisitos del articulo 75,
y si el modelo o dibujo industrial cumple con las condiciones establecidas en el articulo 66 y los
numerales 1y 2 del articulo 70. En tal caso, seran aplicables las disposiciones del articulo 47.

Articulo 77. Una vez publicada la solicitud en el BORPI, cualquier interesado podra
presentar, ante el tribunal correspondiente, oposicion al registro solicitado, dentro del plazo de dos
meses, contado desde la fecha de la publicacion.

Vencido este plazo sin que se hubiese presentado oposicion o, en su caso, fallada a favor del
solicitante y cumplidos todos los requisitos establecidos, la DIGERPI registrard el modelo o dibujo
industrial y entregara al solicitante el certificado de registro correspondiente.

Articulo 78. El creador del modelo o dibujo industrial tiene el derecho de ser mencionado
como tal, en el registro y en los documentos oficiales correspondientes, salvo que, mediante



declaracion escrita dirigida a la DIGERPI, indique que no desea ser mencionado. Es nulo cualquier
pacto o convenio por el cual el creador del modelo o dibujo industrial, anticipadamente, se obliga a
efectuar tal declaracion.

Capitulo 111
Modelos y Dibujos Industriales Registrados

Articulo 79. El registro de un modelo o dibujo industrial vencera a los diez afios, contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud de registro en Panama.

Articulo 80. El registro de un modelo o dibujo industrial podra ser prorrogado por un periodo
adicional de cinco afos, mediante el pago del derecho de prorroga establecido. La solicitud de
prorroga debera presentarse dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del registro. El
derecho de prérroga debera ser pagado antes del vencimiento del registro del modelo o dibujo
industrial.

Se concedera un plazo de gracia de seis meses para el pago del derecho, con el recargo
establecido, y durante este plazo, el registro mantendra su vigencia plena.

Articulo 81. A peticion de cualquier persona interesada, el juez competente declarard la
nulidad del registro, si se demuestra que se realizo en contravencion de alguna de las disposiciones
de los numerales 1y 2 del articulo 70.

En caso de incumplimiento del articulo 68, la persona perjudicada podra reivindicar su
derecho o pedir la nulidad del registro. Esta accion se ejercera ante el juez competente y prescribira
a los cinco afios de concedido el registro, salvo que éste se hubiese obtenido de mala fe, caso en el
cual podra promoverse en cualquier momento durante la vigencia del registro.

Articulo 82. Son aplicables a los modelos o dibujos industriales, las disposiciones relativas a

corresponda.

Titulo IV
De los Secretos Industriales y Comerciales

Capitulo Unico

Articulo 83. Se considera secreto industrial o comercial, toda informaciéon de aplicacion
industrial o comercial que, con caracter confidencial, guarde una persona natural o juridica, que le
signifique obtener o mantener ventaja competitiva o0 econdmica frente a terceros en la realizacion de
actividades econdmicas, y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y su acceso restringido.

Articulo 84. No se considera secreto industrial o comercial, aquella informacion que sea del
dominio puablico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que se divulgue por
disposicién legal o por orden judicial. No se considera que es del dominio publico, o que se ha
divulgado por disposicién legal, aquella informacién que sea proporcionada a cualquier autoridad
por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la dé para el efecto de
obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualquier otro acto de autoridad.

Articulo 85. La informacion a que se refiere el articulo 83, podra constar en documento
escrito, medios electronicos 0 magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas u otro medio o
instrumento, sin perjuicio de la proteccidn de secretos industriales o comerciales que no consten en
un soporte material.



Articulo 86. La persona que guarde un secreto industrial o comercial, podra transmitirlo o
autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendra la obligacién de no divulgar el secreto
industrial o comercial por ningin medio.

En los convenios relativos a la transmisién de conocimientos técnicos, asistencia técnica,
provision de ingenieria basica o de detalle, podran establecerse clausulas de confidencialidad para
proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberan precisar los aspectos
considerados confidenciales.

Articulo 87. Toda persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio
de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto industrial o comercial, cuya
confidencialidad se le haya prevenido, deberd abstenerse de utilizarlo para fines comerciales
propios, o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho
secreto, o del usuario autorizado. La infraccion de esta disposicion dara derecho a solicitar la
suspension inmediata de la divulgacion de dicho secreto y la indemnizacion de dafios y perjuicios.

Articulo 88. Quien con el fin de obtener secretos industriales o comerciales pertenecientes a
un tercero, contrate a un trabajador, profesional, asesor, directivo o consultor, que hubiese
mantenido o mantuviese relacion de trabajo, de negocios o de arrendamiento de servicios, con ese
tercero, sera responsable de los dafios y perjuicios que ocasionare con ello.

Igual responsabilidad tendré aquel que, por cualquier medio ilicito, obtenga, divulgue o use
informacidn que involucre un secreto industrial o comercial de otra persona.

Titulo V
De las Marcas y Nombres Comerciales

Capitulo |
Marcas en General

Articulo 89. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por marca, todo signo, palabra,
combinacion de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de
individualizar un producto o servicio en el comercio.

Articulo 90. Pueden constituir marcas, entre otros, los siguientes elementos:

1. Las palabras o combinacion de palabras, incluidas las que sirven para identificar
personas;

Las imagenes, figuras, simbolos y graficos;

Las letras, las cifras y sus combinaciones, cuando estén constituidas por elementos
distintivos;

4.  Las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, envases, la forma del producto o
su presentacion y hologramas;

Colores en sus distintas combinaciones;

Cualquier combinacion de los elementos que, con caracter enunciativo, se mencionan
en los numerales anteriores.

Articulo 91. No pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas:

1. Las reproducciones o imitaciones de los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de
cualquier organizacion nacional o internacional, sin la debida autorizacion;



Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza,
caracteristicas, uso o aplicacion, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de
fabricacion o de origen, o de la época de produccidn, del producto o de la prestacién del
servicio de que se trate, asi como las expresiones que constituyan la denominacién
usual o genérica del producto o servicio. Se exceptlan las marcas descriptivas o
genericas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso;

Las figuras o formas tridimensionales que puedan engafar al publico o inducirlo a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar;

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion de
ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
privada, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

Las que sean contrarias a la moral, al orden publico o a las buenas costumbres;

Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas distintas de la que solicita el
registro, sin su consentimiento o, si han fallecido, de los herederos. Se exceptdan los
casos de retratos o0 nombres de personajes historicos;

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

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

Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortogréafico, gréfico,
fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en tramite de
registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma
clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa
semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del
publico, errores, confusiones, equivocaciones 0 engafos, respecto a esos productos o
servicios, 0 a su procedencia.

En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podra oponerse al
registro, con base a lo indicado en este numeral;

10.

11.

12.

13.

Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio; o las notorias 0 conocidas, para ser aplicadas a
productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que
van dirigidos;

Las denominaciones geogréficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
nombres y adjetivos, entre estos, los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusion o error en cuanto a ésta;

Las que consistan basicamente en la traduccion al idioma espafiol de otra ya usada,
conocida, registrada o en tramite de registro, para distinguir productos o servicios
iguales o similares;

Las que constituyan la reproduccion, total o parcial, la imitacidon, la traduccion o la
transcripcion, que puedan inducir al publico a error, confusién o engafio, de un nombre



comercial conocido nacional o internacionalmente, perteneciente a un tercero y usado
con anterioridad a la fecha de la solicitud de registro de la marca;

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

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

16. Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes ficticios o
simbdlicos, salvo con el consentimiento de su autor cuando, conforme a ley de la
materia, €l mantenga vigente sus derechos, asi como los personajes humanos de
caracterizacion, si no se cuenta con su conformidad,;

17. Las letras, los nimeros o los colores aislados, a menos que estén combinados,
constituidos o acompafados de elementos tales como signos, disefios o
denominaciones, que les den un carécter distintivo;

18. Las palabras, letras, caracteres o signos que utilicen las colectividades indigenas,
religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar
productos, productos ya terminados o servicios, asi como los que constituyen la
expresion de su culto o costumbre, idiosincrasia o practica religiosa, salvo que la
solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o asociaciones
contempladas en este numeral;

19. Las que tengan, como base del disefio, referencias a monumentos y sitios histéricos
nacionales, reconocidos como tales por ley.

Articulo 92. Cuando la etiqueta o el logo de una marca contenga términos o signos de uso
comun o corriente, en la industria, el comercio o en las actividades de servicios, la proteccion se
extendera Unicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan.

Articulo 93. En cada solicitud s6lo podrd pedirse el registro de una marca, y ésta
comprendera Unicamente productos o servicios incluidos en una clase, debidamente especificados.

Efectuado el registro, no podran incluirse nuevos productos o servicios para su proteccion,
pero si podran limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. En el caso de nuevos
productos o servicios, debera presentarse una nueva solicitud de registro.

Articulo 94. Las marcas se registran en relacion y segun el sistema internacional de
clasificacion. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio, serd
resuelta por la DIGERPI.

Articulo 95. Se entiende por marca famosa o renombrada, aquella que, por el uso intensivo
en el mercado y en la publicidad, se ha difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y es
conocida por el pablico en general. Y se entiende por marca notoria, la que presenta estas mismas
caracteristicas, y es conocida por el grupo de consumidores a que se dirige.

Capitulo 11
Propiedad de las Marcas

Articulo 96. El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso
exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el
registro, estan determinados por la presente Ley.

Articulo 97. La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca, se rige por las
siguientes normas:



Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la estuviera usando en el
comercio desde la fecha més antigua;

Cuando una marca no estuviera en uso, el registro se concedera a la persona que
presente primero la solicitud correspondiente, 0 que invoque, en su caso, la fecha de
prioridad més antigua.

Articulo 98. Para oponerse al uso de una marca por otra persona, se requiere tener registrada
dicha marca. Sin embargo, no es necesario tener registrada una marca para oponerse al registro por
otra persona o demandar su nulidad o su cancelacion, siempre que el oponente compruebe haberla
usado con anterioridad.

La persona que tenga derechos sobre una marca famosa o renombrada, podra oponerse a su
uso no autorizado y a su registro, asi como demandar la anulacién del registro de la marca si se
hubiese concedido.

Articulo 99. El titular del registro de una marca tiene el derecho de impedir que terceros
realicen, sin su autorizacion, cualquiera de los actos siguientes:

1.

Fabricar, imprimir o reproducir etiquetas, membretes, envases, envolturas y otros
medios similares de identificacion, empaquetado o acondicionamiento, que ostenten la
marca o un signo distintivo idéntico, cuando fuera evidente que tales medios estan
destinados a usarse con relacion a los productos o servicios para los cuales esta
registrada la marca, o productos o servicios conexos, asi como vender u ofrecer en
venta esos medios;

Aplicar, adherir o, de cualquier otra manera, fijar la marca o un signo distintivo idéntico
0 que se le asemeje, al punto de inducir al pablico a error sobre productos para los
cuales estd registrada la marca, sobre los envases, envolturas, empaques o0
acondicionamiento de tales productos; sobre productos que han sido elaborados,
modificados o tratados mediante servicios para los cuales esta registrada la marca, o
sobre articulos que se emplean para proporcionar tales servicios al publico;

Usar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar los
mismos productos o servicios para los cuales esta registrada la marca, o para productos
relacionados con éstos;

Utilizar un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, para identificar
productos o servicios distintos de aquellos para los cuales esta registrada la marca,
cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios, pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con la marca registrada;

Emplear en el comercio un signo distintivo idéntico o similar a la marca registrada, sin
justa causa y en condiciones que puedan ocasionar un perjuicio al propietario de la
marca, en particular cuando tal uso pudiera diluir o destruir la fuerza distintiva o el
valor comercial de la marca;

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

Articulo 100. El registro de una marca no confiere el derecho de prohibir a un tercero:

1.

Realizar actos de comercio en relacion con los productos legitimamente marcados que
el propio titular, su licenciatario u otra persona autorizada para ello, hubiese vendido o
de otro modo introducido licitamente en el comercio con esa marca, a condicion de que



esos productos y los envases 0 empaques que estuviesen en contacto inmediato con
tales productos, no hayan sufrido ninguna modificacion o alteracion;

Usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de
los productos legitimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuacion de
piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada,
siempre que tal uso se limite a propositos de informacion al pdblico y no induzca a
confusion sobre el origen empresarial de los productos respectivos;

Usar su propio nombre, seudonimo o domicilio, o un nombre geografico u otra
indicacion cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o
época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios, siempre que
tal uso se limite a propdsitos de identificacion o de informacion al pablico y no induzca
a confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

Articulo 101. Se entiende por uso de una marca, la produccion, fabricacion, elaboracién o
confeccion, de articulos, productos o mercancias, y la prestacion de servicios amparados por tal
marca, seguidas de su colocacién en el comercio nacional o internacional.

Articulo 102. Para obtener el registro de una marca, se elevara una solicitud a la DIGERPI,
por intermedio de abogado, que exprese lo siguiente:

1.

3.
4.

Nombre, nacionalidad, domicilio preciso y nimero de cédula o documento de identidad
personal, del solicitante y del abogado;

Si se trata de una persona juridica, su razén social, lugar de constitucién y domicilio
preciso;

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

Especificacion de los productos o servicios en los cuales la marca es o sera usada.

Articulo 103. La solicitud de que trata el articulo anterior, se acompafiara de los siguientes
documentos:

1.

En el caso de gestion oficiosa, el certificado de garantia a que se refiere el presente
articulo; de lo contrario, poder a abogado, que, tratandose de persona juridica, requerira
una declaracion o certificacion notarial sobre su existencia y representacion legal o, en
su defecto, certificacion expedida por autoridad competente. Tratandose de sociedad
extranjera, esta certificacion debera ser expedida por autoridad competente del pais de
su constitucion;

Declaracidn jurada respecto al uso de la marca;

Seis etiquetas de la marca, o su representacién por medio de dibujo, una de las cuales
deberd adherirse en la solicitud,;

Comprobante de haber pagado los derechos de registro, inscripcién y publicacion;

Reivindicacién de un derecho de prioridad, si lo hay, en atencion a convenios
internacionales.

Para presentar la solicitud a través de gestion oficiosa, se consignard un certificado de
garantia por la suma de cien balboas (B/.100), acompafiado del formulario que, al efecto,
proporcione la DIGERPI. La fianza consignada sera devuelta al presentarse los documentos, para lo
cual se concede el término de dos meses, prorrogable por un mes adicional por causa justificada. En
caso contrario, la fianza ingresara al Tesoro Nacional, se procederd a negar la solicitud y se
ordenaré el archivo del expediente.



Articulo 104. La DIGERPI examinaré la solicitud, con el fin de establecer si cumple con los
requisitos establecidos en los articulos 102 y 103.

Cuando se compruebe que la solicitud no cumple con alguno de dichos requisitos, se
notificara al interesado, a fin de que subsane el error o la omision dentro de un plazo de tres meses,
contado a partir de la notificacion del aviso de que trata el articulo 162 de la presente Ley, con
apercibimiento de que, vencido dicho término sin haberse subsanado el error o la omision, la
solicitud se considerara abandonada, en cuyo caso se ordenard el archivo del expediente.

Articulo 105. Verificado el examen de forma previsto en el articulo anterior, se procedera a
determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente
Ley. Si la DIGERPI estima que se incurre en alguna prohibicién, se dictara resolucién motivada
rechazando el registro solicitado y se ordenaré el archivo de la respectiva solicitud.

Articulo 106. Encontrada conforme la solicitud de registro, se ordenara su publicacion por
una sola vez en el BORPI, principalmente, con los siguientes detalles:

1. Ndmero de la solicitud;

Fecha del deposito;

Fecha de prioridad;

Pais de origen;

Clasificacion internacional;

Distintivo;

Productos o servicios que ampara;

Indicacion relativa a los colores y a las reivindicaciones;
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Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
10. Apoderado legal.

Articulo 107. Durante el término de dos meses, contado a partir del dia siguiente de la
publicacién a que se refiere el articulo anterior, cualquier persona podra presentar demanda de
oposicion al registro de la marca solicitada. De no mediar demanda de oposicion, se ordenara el
registro mediante resolucion motivada, expidiéndole al interesado el certificado de registro
correspondiente, dejando a salvo los derechos de terceros.

Articulo 108. El certificado de registro indicara lo siguiente:

Nombre o razoén social, domicilio y deméas generales del propietario de la marca;
Numero y fecha de la resolucién por la cual se ordena el registro;

Fecha y vencimiento del registro;

Datos de inscripcion en los libros de registro;

Nombre o reproduccion de la marca;
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Numero de la clase y especificacion de los productos o servicios que ampara la marca o
su limitacion, segun sea el caso, y

7. Fecha de expedicidn del certificado de registro.

Articulo 109. El registro de una marca tiene una duracion de diez afios, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud, y puede ser renovado indefinidamente por periodos iguales,
siempre que asi se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los derechos fiscales.



Articulo 110. La renovacion del registro de una marca, debe solicitarse dentro del término
comprendido entre el afio inmediatamente precedente y los seis meses subsiguientes, a la fecha de
vencimiento del registro respectivo. Vencido este término sin que se hubiese solicitado la
renovacion, el registro caducara de pleno derecho. La renovacion del registro durante el plazo de
seis meses posteriores a su vencimiento, esta sujeta al pago del recargo establecido. Durante dicho
plazo, el registro mantendra su vigencia plena.

En la solicitud de renovacion, no se podra introducir cambios en la marca, ni aumentar la lista
de productos o servicios para los cuales se registrd; sin embargo, el propietario podra limitar dicha
lista. Para introducir cambios o agregar productos o servicios, deberd presentarse una nueva
solicitud.

Articulo 111. La renovacion del registro de una marca no sera objeto de publicacién ni de
demanda de oposicidn, y producira efectos desde la fecha del vencimiento del registro anterior.

Articulo 112. Encontrada la solicitud conforme, se ordenara la renovacion y al interesado se
le extendera una copia autenticada de la resolucién que la ordena.

Capitulo 111
Marcas Colectivas y de Garantia

Articulo 113. Toda asociacion de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios o cualquier asociacion sin fines de lucro, podra solicitar el registro de marcas colectivas
para diferenciar, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros, de los productos o
servicios de quienes no forman parte de la asociacion solicitante.

Articulo 114. La solicitud de registro de una marca colectiva incluird un reglamento de uso
que, ademas de los datos de identificacion de la asociacion solicitante, indique las personas
autorizadas para utilizar la marca, las condiciones de afiliacion a la asociacion, las condiciones de
uso de la marca y los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un miembro de la
asociacion.

El incumplimiento del reglamento de uso de la marca colectiva por parte de cualquiera de los
asociados, podréa ser sancionado por el titular de la marca, con la prohibicién de su uso o con otras
sanciones establecidas en el reglamento de uso.

Articulo 115. El titular de la marca colectiva presentara, a la DIGERPI, toda modificacion del
reglamento de uso. Se desestimaran las modificaciones que no cumplan los requisitos establecidos
en esta Ley.

La modificacién del reglamento de uso de la marca colectiva, surtird efectos a partir de su
inscripcion en la DIGERPI.

Articulo 116. La marca colectiva no se podra transferir a terceras personas, ni se autorizara su
uso a aquéllas que no estén oficialmente reconocidas por la asociacion.

Articulo 117. La marca de garantia es el signo o medio que certifica las caracteristicas
comunes, en particular la calidad, los componentes y el origen de los productos elaborados o
distribuidos o de los servicios prestados, por personas debidamente autorizadas y controladas por el
titular de la marca.

Articulo 118. La solicitud de registro de una marca de garantia, incluira un reglamento de uso
que indique la calidad, los componentes, el origen o cualquier otra caracteristica de los
correspondientes productos o servicios. El reglamento de uso fijara, también, las medidas de control
que se obliga a implantar el titular de la marca de garantia y las sanciones aplicables.



El reglamento de uso deberd recibir informe favorable del organismo administrativo
competente, en atencion a la naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de garantia
se refiere. En caso de informe desfavorable, se denegara la solicitud de registro de la marca de
garantia.

El incumplimiento del reglamento de la marca de garantia por parte de los usuarios, podra ser
sancionado por el titular, con la revocacion de la autorizacion para utilizar la marca o con otras
sanciones establecidas en el reglamento de uso.

Articulo 119. El titular de la marca de garantia presentard, a la DIGERPI, toda modificacion
del reglamento de uso. Se desestimaran las modificaciones que no cumplan los requisitos
establecidos en esta Ley.

La modificacion del reglamento de uso de la marca de garantia, surtird efectos a partir de su
inscripcion en la DIGERPI.

Articulo 120. Las marcas colectivas y de garantias estan sujetas a las disposiciones
establecidas en esta Ley.

Capitulo IV
Licencia de Uso

Articulo 121. El propietario de una marca registrada podra, por contrato, otorgar licencia de
uso de la marca, a una o varias personas, sobre la totalidad o sobre parte de los productos o
servicios que ampara el registro.

El propietario puede reservarse el derecho al uso simultaneo de la marca.

Articulo 122. Para obtener la inscripcion de una licencia de uso de una marca, se elevara una
solicitud a la DIGERPI, por intermedio de abogado, en la cual se exprese lo siguiente:

1.  Nombre o razdn social, nacionalidad o lugar de constitucién, domicilio preciso y
numero de cédula o documento de identidad personal, de las partes;

2. Denominacion y/o descripcion de la marca, con indicacion del nimero y fecha de
registro;

3. Especificaciones de los productos o servicios en relacion a los cuales se haya acordado
el uso autorizado de la marca;

4.  Tipoy término de duracion de la licencia de uso.

Articulo 123. La solicitud de que trata el articulo anterior, se acompafiara de los siguientes
documentos:

1.  Poder a abogado o el certificado de garantia a que hace referencia el articulo 103;
2. Una copia autenticada del contrato o acta de la licencia de uso de la marca.
Para el caso del gestor oficioso, se aplicara lo estipulado en el articulo 103.

Articulo 124. El uso de una marca por el licenciatario se asimilara al del titular, para todo
efecto en el cual el uso tenga relevancia en virtud de la presente Ley.

Articulo 125. Toda licencia de uso se registrara en la DIGERPI y solo surtird efectos contra
terceros a partir de la fecha de la respectiva inscripcion, previo el pago de los derechos fiscales y
tasas correspondientes.

No podra registrarse licencia de uso en la DIGERPI, cuando la marca esté en tramite de
registro.



Articulo 126. Existira franquicia cuando, con la licencia de uso de una marca, se transmitan
conocimientos técnicos 0 se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le
conceda pueda producir o vender bienes o prestar servicios, de manera uniforme y con los métodos
operativos, comerciales y administrativos, establecidos por el titular de la marca, tendientes a
mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios distinguidos por la marca.

Articulo 127. La cancelacion de la inscripcion de una licencia de uso, procederd en los
siguientes casos:

1.  Cuando la soliciten, conjuntamente, el titular de la marca y el licenciatario;

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

Por nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca, y
4.  Por orden judicial.

Capitulo vV
Cesion o Transferencia de los Derechos

Articulo 128. Debera inscribirse toda fusién, cambio de nombre o domicilio del propietario
de la marca registrada, para que surta efectos frente a terceros.

Articulo 129. Los derechos dimanantes de una solicitud o marca registrada, podran cederse o
transferirse a una o varias personas. La transferencia de derechos deberéa inscribirse en la DIGERPI,
para que pueda producir efectos frente a terceros.

Articulo 130. Cuando se dé la fusion o consolidacion de personas juridicas, se entendera que
existe una transferencia de los derechos sobre las marcas registradas, salvo estipulacion en
contrario.

Capitulo VI
Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen

Articulo 131. Para los efectos de esta Ley, se considera indicacion de procedencia, la
expresion o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un pais o de un
grupo de paises, de una regién o de un lugar determinado.

Articulo 132. Se considera denominacién de origen, la denominacion geogréafica de un pais,
de una regién o localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o
cuyas caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico, incluidos los factores
naturales y los factores humanos.

Articulo 133. Todo industrial, comerciante o prestador de servicios, establecido en un pais,
lugar o region determinada, tiene derecho a usar el nombre geografico respectivo como indicacién
de procedencia de sus productos o servicios.

Articulo 134. El nombre geogréafico que se emplee como indicacion de procedencia o como
denominacién de origen debera corresponder exactamente al lugar donde el producto o servicio
adquiri6 su naturaleza o sustancia.

Articulo 135. Es prohibido el uso de indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen que no correspondan realmente al pais, lugar o region geogréafica determinada, en que fueron
fabricados, elaborados, cosechados o extraidos los productos o prestados los servicios, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto, o se utilice la indicacion geografica traducida o
acompariada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitacion u otras analogas.



Articulo 136. La proteccion que se concede en las denominaciones de origen, se hara
mediante declaracion que emita la DIGERPI, motivada por un tercero o de oficio.

Articulo 137. El Estado panamefio es el titular de las denominaciones de origen nacional, y
éstas solo podran usarse mediante autorizacion del Organo Ejecutivo.

Capitulo VII
Cancelacion y Nulidad del Registro

Articulo 138. El derecho de propiedad sobre una marca registrada termina por la cancelacion
del registro respectivo, la cual se dara en cualquiera de los siguientes casos:

1.  Renuncia expresa de su titular;
2.  Falta de uso de la marca por mas de cinco afios consecutivos;

3. Vencimiento del término de registro, sin que se hubiere solicitado la renovacion en su
oportunidad y en la forma prevista en la presente Ley;

4.  Sentencia ejecutoriada de autoridad competente que declare la nulidad y ordene la
cancelacion del registro.

Articulo 139. Cualquier persona que considere que le asiste el derecho, podra solicitar la
cancelacion o la nulidad, o ambas, del registro de una marca, conforme al procedimiento
establecido para las demandas de oposicion.

Articulo 140. La accion para demandar la nulidad del registro de una marca, de conformidad
con el articulo anterior, prescribird en el término de diez afios, contado a partir de la fecha de
registro, salvo que éste se hubiera solicitado de mala fe, en cuyo caso la accion podra ejercerse en
cualquier tiempo durante su vigencia.

Articulo 141. El titular de una marca puede renunciar al registro. La renuncia sera notificada
mediante declaracion escrita a la DIGERPI, que la inscribira en el registro.

Cuando exista una licencia de uso de la marca inscrita en la DIGERPI, solo se registrara la
renuncia al registro, previa presentacion de una declaracion en la que el licenciatario accede a que
se haga esa renuncia, a menos que este ultimo haya renunciado expresamente a ese derecho en el
contrato de la licencia.

Articulo 142. El registro de una marca es nulo cuando:
1. Seconcede en contravencion al articulo 91 de esta Ley;

2.  Se otorga con base en datos esenciales falsos o inexactos contenidos en su solicitud, o
en los documentos que la acompafian. En este caso, el registro se reputara como
obtenido de mala fe;

3. El apoderado legal, el representante legal, el usuario o el distribuidor del titular de una
marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta u otra similar en
grado de confusion, en su nombre o en el de tercero, sin el consentimiento expreso del
titular de la marca extranjera. En ese caso, el registro se reputard como obtenido de
mala fe.

Articulo 143. Cuando las causales de nulidad del registro de una marca s6lo se den con
respecto a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se
declarara la nulidad del registro Unicamente para esos productos o servicios. Cuando la decision de
declaracion de nulidad, total o parcial, de un registro esté ejecutoriada, se considerara nulo el
registro, dentro de los limites de la decision, desde la fecha de su registro.



Sin menoscabo de la indemnizacién de dafios y perjuicios a que hubiese lugar cuando el
titular de la marca hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:

1.  Las resoluciones sobre violacion de la marca, que hubieren adquirido fuerza de cosa
juzgada y hubieren sido ejecutadas antes de la declaracion de nulidad;

2. Los contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad, en la medida en que
hubieren sido ejecutados de buena fe y con anterioridad a la declaracion. No obstante,
por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, sera
posible reclamar la restitucion de sumas pagadas en virtud del contrato.

Articulo 144. Los expedientes de las marcas que se cancelen, o cuyos registros se nieguen, se
conservaran en la DIGERPI por un periodo de dos afios, contado a partir de la fecha en que quedo
ejecutoriada la resolucion que ordend la cancelaciébn o negd el registro, los cuales, con
posterioridad, se enviaran a la Direccion General de Archivos Nacionales del Instituto Nacional de
Cultura.

Capitulo VIII
Nombres Comerciales y Asociaciones

Articulo 145. Para efectos de esta Ley, nombre comercial es el nombre propio o de fantasia,
la razén social o la denominacion, con que se identifica una empresa comercial, industrial o
profesional, o una asociacion.

Articulo 146. No pueden registrarse como nombres comerciales, ni como elementos de éstos,
los siguientes:

1.  Los que sean idénticos o semejantes a nombres comerciales 0 a marcas famosas o
renombradas;

2. Los que consistan en palabras o en leyendas que contengan signos engafosos o
susceptibles de inducir a confusion, o que sean contrarios a la moral, al orden publico o
a las buenas costumbres;

3. Los que no correspondan al nombre del establecimiento a que se refiere la licencia
comercial o industrial, o a la certificacion de operacion del usuario de una zona franca.
Se exceptlan las asociaciones;

4.  Los que ostenten nombres, razones sociales, retratos o facsimiles de firmas, que no sean
de las personas que solicitan el registro, salvo que se presenten con la correspondiente
autorizacion de los duefios o sus herederos, en la que conste expresamente que se les
faculta para usar tales nombres, retratos, razones sociales o facsimiles de firmas;

5.  Los que sean idénticos o semejantes a los que otra persona tiene en uso, 0 que estén
registrados a favor de otra persona;

6. Los que sean idénticos o semejantes a una marca usada, en tramite de registro o
registrada en favor de otra persona, siempre que el uso del nombre comercial pudiese
causar confusién en el mercado o generar un riesgo de asociacion con la marca anterior;

7. Las palabras, letras, caracteres o signos, que utilicen las colectividades indigenas,
religiosas o asociaciones sin fines de lucro, para distinguir la forma de procesar
productos o para distinguir productos ya terminados o servicios, o aquellos que
constituyan expresion de su culto o costumbre, idiosincrasia o practica religiosa, salvo
que la solicitud sea formulada para su beneficio por una de las colectividades o
asociaciones contempladas en este numeral.



Articulo 147. El derecho al registro de un nombre comercial se adquiere por su primera
adopcion o uso en el comercio; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se adquiere por su
registro en la DIGERPI.

Articulo 148. La persona que desee obtener el registro de un nombre comercial debera elevar
una solicitud ante la DIGERPI, por medio de abogado, en la cual expresara lo siguiente:

1.  Nombre, nacionalidad, domicilio preciso y nimero de cédula o documento de identidad,
del solicitante;

2. Si se trata de una persona juridica, su razon social, lugar de constitucion y domicilio
preciso;

3. Indicacion precisa del nombre comercial que desea registrar, con especificacion del giro
0 actividad comercial, y de su ubicacion y direccion.

Articulo 149. La solicitud de que trata el articulo anterior, se acompafiara de los siguientes
documentos:

1.  Certificado de garantia a que se refiere el articulo 103, o poder a abogado, que incluya,
en el caso de persona juridica, una declaracion o certificacion notarial sobre su
existencia y representacion legal o, en su defecto, certificacion expedida por autoridad
competente. Tratdndose de sociedad extranjera, esta certificacion debera ser expedida
por autoridad competente del pais de su constitucion;

2. Declaracion jurada con respecto al uso del nombre comercial;

3. Fotocopia autenticada de la licencia comercial o industrial, o de la licencia provisional.
En el caso de sociedades extranjeras, se deberd presentar certificacion expedida por
autoridad competente, en que se haga constar que el solicitante se dedica al comercio o
a la industria utilizando el nombre comercial cuyo registro se solicita;

4.  Seis etiquetas del nombre comercial, o su representacion por medio de dibujo o gréfica;
5.  Comprobante de haber pagado los derechos fiscales y tasas correspondientes.
Paragrafo. Para el caso de gestor oficioso, se aplicara lo dispuesto en el articulo 103.

Cuando se trate de persona que no requiera licencia comercial ni industrial, debera aportar la
correspondiente certificacion de la Direccion General de Comercio Interior del Ministerio de
Comercio e Industrias.

Articulo 150. Cualquier persona que desee proteger un nombre comercial antes de usarlo,
podra solicitarlo acompafiando los documentos a que se refiere el articulo 149, excepto el sefialado
en el numeral 3. El peticionario tendra el plazo de un afio, desde que presente la solicitud, para
acompariar el documento a que se refiere el numeral precitado; de lo contrario, la solicitud caducara
de pleno derecho.

Articulo 151. El registro de un nombre comercial tiene una duracién de diez afios a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por periodos iguales,
siempre que asi se solicite dentro del término correspondiente, se compruebe que esta vigente lo
establecido en el numeral 3 del articulo 149 y se paguen los derechos y tasas correspondientes.

Articulo 152. La renovacion del registro de un nombre comercial no serd objeto de oposicion,
produce efectos desde la fecha del vencimiento del registro anterior y se presume que es del
conocimiento de terceros sin necesidad de publicacién. Los términos para solicitar la renovacion del
registro de un nombre comercial, seran los mismos que se establecen para las marcas.

Articulo 153. Encontrada conforme la solicitud, se ordenara la renovacion y al interesado se
le extendera una copia autenticada de la resolucion respectiva.



Articulo 154. El derecho de propiedad sobre un nombre comercial termina por la cancelacion
del registro respectivo, de oficio 0 a peticion de parte interesada. La cancelacion ocurre por:

1.  Renuncia expresa del titular;
2. Cancelacion de la licencia comercial o industrial;

3. Vencimiento del término, sin que se hubiere solicitado la renovacion en su oportunidad
y en la forma prevista en la presente Ley;

4.  Cesacion de los negocios en el establecimiento;

Sentencia ejecutoriada de autoridad competente, que declare la nulidad u ordene la
cancelacion del registro.

Articulo 155. Todo vacio o duda, en cuanto al registro, cancelacion y nulidad de los nombres
comerciales, se llenara aplicando por analogia las disposiciones relativas a las marcas, en casos
similares.

Capitulo IX
Expresiones o Sefiales de Propaganda

Articulo 156. Se entiende por expresion o sefial de propaganda, todo anuncio, leyenda, lema,
frase, combinacion de palabras, disefio, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea
original, caracteristica y que se emplee con el fin de atraer la atencion de los consumidores o
usuarios, sobre un determinado producto, mercancia, servicio, empresa o establecimiento.

Articulo 157. Las marcas y los nombres comerciales pueden formar parte de la expresion o
sefial de propaganda, siempre que esten registrados a favor del mismo titular.

Articulo 158. Las expresiones o sefiales de propaganda pueden emplearse en carteles,
murales y, en general, en cualquier otro medio publicitario.

Articulo 159. La proteccidn conferida por el registro de una expresion o sefial de publicidad
comercial, abarca la expresion o sefial en su conjunto y no se extiende a sus partes o elementos
considerados por separado.

Articulo 160. El registro de una expresion o sefial de propaganda tendra una duracion de diez
afios, a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud, y se puede renovar indefinidamente por
periodos iguales, siempre que asi se solicite dentro del término correspondiente y se paguen los
derechos y tasas respectivos.

Articulo 161. Todo vacio o duda en cuanto al registro, cancelacion y nulidad de las
expresiones o sefiales de propaganda, se llenara aplicando, por analogia, las disposiciones relativas
a las marcas contenidas en la presente Ley, en lo que no sean incompatibles dada la naturaleza de
las instituciones.

Titulo VI
De las Notificaciones y los Recursos Administrativos

Capitulo Unico

Articulo 162. Las notificaciones de las decisiones, avisos y resoluciones, se haran mediante
edictos fijados en lugar visible de la DIGERPI, por el término de cinco dias habiles, a cuyo
vencimiento se entendera verificada la notificacion. Se exceptlan de este procedimiento, las
notificaciones personales que expresamente se establecen en esta Ley.



Los edictos llevardn una numeracion continua y se confeccionaran en un original y una copia.
Los originales formaran un cuaderno que se conservara en la DIGERPI y la copia se agregara al
expediente. El edicto original deberd expresar claramente la fecha y hora en que éste se fijo y

desfijo.

Articulo 163. Las resoluciones que emita la DIGERPI admitiran recurso de reconsideracion o
de apelacion.

Verificada la notificacion de una resolucion, el apoderado del solicitante tendra un término de
diez dias habiles para interponer y sustentar el recurso de reconsideracion, ante la DIGERPI. En el
caso del recurso de apelacion, el apoderado del solicitante tendrd un término de diez dias habiles
para interponer y sustentar el recurso, ante la DIGERPI, que enviara el expediente, sin mas tramites,
al Ministro de Comercio e Industrias para que lo resuelva.

Titulo VII

Del Uso Indebido de los Derechos de Propiedad Industrial

Capitulo Unico

Articulo 164. Del uso indebido de una patente de invencion, modelo de utilidad, modelo o
dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresion o sefial de propaganda, son responsables, el
fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan
participado en la circulacién. Por consiguiente, incurrirdn en las sanciones correspondientes:

1.

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

Los que ofrezcan en venta, 0 pongan en circulacién, productos amparados por una
patente de invencidn o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron
fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro, o sin la
licencia respectiva;

Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la
licencia respectiva;

Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulacion, productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el
consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotacion;

Los que reproduzcan modelos o dibujos industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;

Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o denominacion
comercial;

Los que en sus propios productos o articulos de comercio, 0 en servicios, rotulos o
avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominacion comercial, idéntico
o0 sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona;

Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres o denominaciones
comerciales, en que de modo patente se manifieste la intencidn de imitar, por cualquier
concepto, una marca, nombre o denominacion comercial, registrado a favor de otra
persona;

Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulacion,
articulos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los



que distingan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rétulos, papeleria'y
demas distintivos que lleven marcas, nombres o denominaciones comerciales,
falsificados o fraudulentamente aplicados;

10. Los que marquen o hagan marcar articulos con designaciones o rétulos falsos, respecto
de su naturaleza, calidad, cantidad, nGmero, peso o medida, o del pais de procedencia o
fabricacion, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes,
M.R. o R, cuando la marca no estuviere registrada;

11. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta articulos o servicios con falsas
indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;

12. Los que, de algin modo, usen una marca amparando con ella términos de comparacion
de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo
propdsito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca,
causando con ello perjuicio a su propietario.

Articulo 165. Sin perjuicio de las sanciones contempladas en el Codigo Penal, el juez
aplicard, al que incurra en las conductas tipificadas en el articulo anterior, todas y cada una de las
siguientes sanciones:

1.  Multa de diez mil balboas (B/.10,000) a doscientos mil balboas (B/.200,000). Esta
multa se aplicara tanto a los infractores de las normas de este capitulo, como a sus
coémplices o encubridores.

Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Coldn, zona franca o en zona
procesadora para la exportacion existente en Panama, la multa aplicable sera equivalente al 25% del
movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningln momento, sera
inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000);

2. Suspension del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un periodo de
tres meses;

3. Suspensién o cancelacién de la clave o permiso de operacion, otorgado por la
administracion de la Zona Libre de Coldn, zona franca o0 zona procesadora para la
exportacion existente en Panama. En el caso de suspension, esta se aplicara por un
periodo minimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas en los numerales 2 y 3 del presente
articulo, se aplicaran por un periodo de un afio, y la sancion contemplada en el numeral 1 podréa ser
hasta cuatro veces la multa maxima alli establecida, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley que
regule la explotacion del comercio y la industria.

Articulo 166. En todo caso de uso indebido de los derechos de propiedad industrial,
procederd el comiso de los articulos y la maquinaria utilizada en la usurpacion del derecho de
propiedad, los cuales seran donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la institucion
que corresponda, previa remocion o eliminacion de los simbolos distintivos, cuando ello proceda.

Cuando no sea posible la remocion de los simbolos distintivos, y si el titular del derecho
protegido no concede su autorizacion expresa para que sean donados, estos articulos seran
destruidos por la autoridad competente, con asistencia de un representante del titular del derecho
protegido.

Articulo 167. El titular de un derecho protegido en virtud de la presente Ley, podré entablar
accion civil ante el juez competente, contra cualquier persona que infrinja su derecho.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar accion por
infraccion de ese derecho, sin que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en
contrario.



Articulo 168. La accién por infraccion de los derechos conferidos en la presente Ley
prescribira a los seis afios, contados desde que se cometid por ultima vez el acto infractor.

Articulo 169. En la accién por infraccién de los derechos protegidos en virtud de la presente
Ley, podran pedirse y ordenarse una o mas de las siguientes medidas:

1.  Lacesacion de los actos que infrinjan el derecho;

2. Laindemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos;

3. Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la infraccion;
4.  Lapublicacién de la sentencia condenatoria en la Gaceta Oficial.

Articulo 170. Para el calculo de la indemnizacion de dafios y perjuicios, podran utilizarse, a
eleccion del demandante, los siguientes criterios:

1. Los beneficios que el titular del derecho habria obtenido previsiblemente, de no haber
ocurrido la infraccién;

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

3. El precio o regalia que el infractor habria pagado al titular del derecho, si se hubiera
concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del objeto del
derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

Articulo 171. Quien inicie o intente una accion por infraccién de un derecho de propiedad
industrial protegido por la presente Ley, podra pedir al juez que ordene medidas cautelares
inmediatas, con el objeto de asegurar la efectividad de esa accién o el resarcimiento de los dafios y
perjuicios. Las medidas cautelares se tramitaran, inoida parte, en expediente separado, y el juez las
practicard de inmediato y sin mas tramite, pudiendo, una vez efectuada la diligencia, ordenar que la
parte que pidié la medida consigne una caucion, cuyo monto no excedera el cincuenta por ciento
(50%) de la totalidad del avalto realizado a los objetos materia de la infraccion y a los medios
destinados a realizarla. Dicha caucion deberd ser consignada, mediante certificado de garantia,
dentro del término de tres dias habiles, contado a partir de la fecha en que se llevd a cabo la
diligencia.

Si Gnicamente se solicita la medida contemplada en el numeral 5 del siguiente articulo, el juez
fijard el monto de la caucién que considere suficiente, una vez se haya ejecutado la medida.

Articulo 172. El juez podra ordenar las medidas cautelares apropiadas, para asegurar la
ejecucion de la sentencia que pudiera dictarse en la accidn respectiva. Podran ordenarse, entre otras,
las siguientes medidas cautelares:

1. Cesacion inmediata de los actos de infraccion;

2. Retencion o deposito de los objetos materia de la infraccion y de los medios
exclusivamente destinados a realizar la infraccion;

3. Suspension de la importacion o de la exportacién de los objetos 0 medios, a que se
refiere el numeral precedente;

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

5.  Suspension de la clave o permiso de operacion, otorgado por las autoridades
administrativas de la Zona Libre de Colon, zona franca o zona procesadora para la
exportacion existente en Panama. Dicha suspension serd levantada mediante
constitucién de fianza bancaria, monetaria, de seguros o titulos de la deuda publica del
Estado. EI monto de la fianza sera proporcional al estimado del dafio causado;



6. Retencion o depdsito, por las autoridades aduaneras competentes, de la mercancia u
objetos materia de la infraccion, que se encuentren en trdmite aduanero o en transito en
cualquier parte del territorio nacional.

Si la accion por infraccion no fuese entablada dentro de los diez dias siguientes a la
imposicion de una medida cautelar, ésta quedara sin efecto de pleno derecho y el actor quedara
sujeto a la indemnizacion de dafos y perjuicios que hubiese causado.

Articulo 173. En los casos de delito contra los derechos ajenos, al igual que los que afecten
derechos de autor y demés derechos conexos dimanantes de la propiedad intelectual e industrial, los
agentes del Ministerio Publico instruiran sumario de oficio, cuando por cualquier medio tengan
noticia de la comision de tales delitos.

El agente de instruccion adoptara de inmediato todas las medidas cautelares necesarias para
asegurar el eficaz ejercicio de la accion penal, incluyendo, entre otras, la aprehension provisional de
los bienes objeto de la investigacién, asi como de los medios utilizados en la comision del hecho
punible.

Paragrafo. En cualquier instancia de este procedimiento penal, antes de que medie sentencia
en firme, el juez o el tribunal ordenard que se de por terminado el proceso y se archive el
expediente, cuando asi lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y el imputado.

Articulo 174. Sin que se afecte la realizacion de las diligencias para la investigacion de los
delitos sefialados en los articulos anteriores, el agente del Ministerio Publico, dentro de un plazo no
mayor de cinco dias, informara al titular del derecho protegido, a través de su apoderado general o
del distribuidor autorizado, de la iniciacion del sumario.

Articulo 175. Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 173, el titular del derecho protegido
en la Republica de Panama, siempre que acredite esta circunstancia ante el agente de instruccion o
el juez, segun el caso, podra, en cualquier momento y sin mayor tramite, participar activamente en
el sumario y en el proceso penal, a través de cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Como parte coadyuvante, con capacidad para aducir o presentar pruebas y demas
elementos para la comprobacion del hecho punible y de sus responsables. Esta
actuacion podra iniciarse mediante gestor oficioso, de conformidad con lo previsto para
esta figura en el Cddigo Judicial. En este caso, la caucién para constituirse como gestor
la fijaré el funcionario de instruccién, y no serd menor de dos mil balboas (B/.2,000), ni
mayor de cinco mil balboas (B/.5,000).

Tratdndose de sociedades extranjeras que no tengan su domicilio en la Republica
de Panama, no se requerira que el gestor acomparie, al momento de iniciar su actuacion,
el certificado comprobatorio de la existencia legal de ellas, el cual, en todo caso, debera
presentar junto con la ratificacion de lo actuado, en el término legal correspondiente;

2. Como acusador particular, sujeto a las disposiciones procesales pertinentes.

Articulo 176. La Direccion General de Aduanas, actuando de oficio o por oOrdenes de
autoridad competente, o cuando por cualquier medio tenga noticia de mercancia que se encuentre en
tramite en aduana en cualquier parte del territorio nacional, que pueda estar infringiendo
disposiciones de esta Ley o de la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, podra
inspeccionar y/o retener dicha mercancia.

Las autoridades de la Zona Libre de Colén y demas zonas francas o zonas procesadoras que
administre el Estado, tendran las mismas facultades descritas anteriormente cuando se trate de
mercancia en transito dentro de su territorio.

Articulo 177. Una vez efectuada la retencién, la autoridad que la ejecutd informara de su
practica al titular del derecho protegido, ya sea directamente o a través de su apoderado o de su



distribuidor autorizado. Igualmente, a solicitud del titular del derecho protegido, le enviara muestras
de las mercancias retenidas, si la naturaleza de éstas lo permite.

Para los efectos anteriores y sin perjuicio de lo que disponen los convenios internacionales
suscritos por la Republica de Panama, hasta tanto se cree, en la Direccion General de Aduanas, un
registro centralizado de los titulares de los derechos protegidos por esta Ley y por la Ley sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos, los archivos de la DIGERPI y de la Direccion General de
Derecho de Autor serviran de base para determinar a los titulares de tales derechos.

El titular debera contestar por escrito si se opone a la introduccion o al transito de la
mercancia retenida. En caso de que no se oponga, la mercancia sera liberada inmediatamente; pero
si se opone, estara en la obligacion de consignar fianza en los términos previstos en el articulo 171
de esta Ley. No obstante, la fianza podra ser constituida mediante certificado de garantia, asi como
mediante garantia bancaria, de seguros o titulos de la deuda publica.

Presentado el escrito de oposicion, la autoridad que ordend la retencion remitira, al Ministerio
Publico, el expediente para que continte su trdmite y la mercancia para su custodia, hasta tanto la
autoridad competente expida la resolucién que ponga fin al proceso.

Salvo que el titular del derecho protegido consigne la fianza en referencia, la retencién de la
mercancia s6lo se mantendra por un periodo maximo de treinta dias calendario.

En cualquier momento de la investigacion, pero antes de que el titular del derecho protegido
consigne la fianza, el afectado podrad presentar una licencia o autorizacion escrita del titular del
derecho protegido o de quien lo represente, que servira como prueba prima facie de la legitimidad
de la mercancia y conllevara a su inmediata liberacion.

Articulo 178. Los dos articulos inmediatamente anteriores entraran en vigencia cuando el
Ministerio de Hacienda y Tesoro apruebe su reglamentacion; en consecuencia, mientras no se
apruebe, continuaran aplicandose las disposiciones legales y administrativas vigentes en esta
materia.

Articulo 179. Los titulares de los derechos protegidos a que se refieren las disposiciones de
este titulo, comprenden a los titulares de los derechos reconocidos por esta Ley, por la Ley sobre
Derecho de Autor y Derechos Conexos o por los convenios internacionales relativos a estas
materias, suscritos por la Republica de Panama.

Articulo 180. En lo relativo a cualquier punto no previsto en el procedimiento establecido en
el presente titulo, se aplicara lo dispuesto en el Codigo Judicial.

Titulo VIII
De las Normas de Procedimiento

Capitulo Unico
Normas Generales

Articulo 181. El procedimiento establecido en el presente titulo se aplicard a las siguientes
materias:

1.  Las controversias que surjan con motivo de las oposiciones a las solicitudes de registro
de marca, nombre comercial, de modelo o dibujo industrial o de expresion o sefial de
propaganda;

2. Los procesos de nulidad y cancelacion de los derechos de propiedad industrial;
3. Los procesos por uso indebido de los derechos de propiedad industrial.



Articulo 182. Los conflictos de competencia que surjan con motivo de una solicitud de
medida cautelar, seran decididos por el tribunal superior del distrito judicial correspondiente.

Articulo 183. De la demanda se correra traslado a la parte demandada, por el término de
cinco dias. Por igual término, se dara traslado a la demanda de reconvencion. Para notificar de la
respectiva providencia a la parte demandada, se seguiran las siguientes reglas:

1.  Si la parte demandada estuviere domiciliada en la sede del tribunal, la notificacion sera
personal;

2. Si la parte demandada estuviere domiciliada fuera de la sede del tribunal, pero en la
Republica de Panam4, o si lo estuviere en el extranjero, se le notificara de la manera
establecida en el Codigo Judicial.

Articulo 184. Sera admisible la reconvencion, en los siguientes procesos:

1.  Cuando el demandado se oponga al registro de una marca o nombre comercial del
demandante, para formalizar su demanda de oposicion;

2.  Si-el demandado reconviene solicitando la cancelacién de la marca, nombre comercial,
patente de invencién, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial o expresién de
propaganda, en cuyo registro basa el demandante su oposicion.

Articulo 185. Constituido el proceso y notificada la resolucion que fija fecha de audiencia,
las notificaciones se haran por edicto, aun cuando el proceso hubiese estado paralizado por mas de
un mes.

Se exceptuan de lo anterior, las notificaciones de la sentencia y los autos que pongan fin al
proceso o impidan su continuacion.

Articulo 186. Contestada la demanda, el juez fijara la fecha y hora en que las partes deberan
comparecer a la audiencia, en la cual presentaran y aduciran las pruebas que estimen convenientes,
para la defensa de sus derechos.

Articulo 187. Hasta tres dias antes de la audiencia, los apoderados legales deberan solicitar,
al juez, que cite a las partes, a los testigos y peritos, especificando el lugar de sus residencias u
oficinas y, en tal caso, el juez empleara las medidas compulsorias necesarias.

Articulo 188. La audiencia se celebrara con intervencion de las partes que concurran, y sélo
se permitira aplazamiento por una sola vez y por justo motivo invocado antes de que se inicie. De
otro modo, la audiencia se celebrara en la fecha sefialada con cualquiera de las partes que asista;
pero si no compareciere ninguna, a pesar del segundo sefialamiento, se pronunciara sentencia sin
mas tramite, con fundamento en las pruebas que acompafien la demanda, la contestacion y en las
que el juez considere conveniente practicar.

Articulo 189. Durante la audiencia, o antes de ella, podrd solicitarse la practica de
inspecciones judiciales sobre lugares, documentos o cosas, que guarden relacion con puntos
controvertidos en el proceso.

La inspeccién podra efectuarse con la concurrencia de peritos designados por el tribunal y por
las partes. Cuando el tribunal designe peritos para actuar de oficio, debera permitir a las partes
presentar, también, sus peritos, y a la inspeccidn podra anexarse la exhibicién de cosas muebles y
documentos, cuando sea necesaria para el reconocimiento judicial.

A juicio del juez, o a peticion de parte, se tomaran fotografias de los objetos o de los lugares
inspeccionados y, tratdndose de documentos, se permitird examinarlos y copiarlos utilizando los
medios de captacion de imagen y sonido.

La resolucion que ordene la préctica de una inspeccion judicial, llevara implicita la orden de
allanamiento.



Articulo 190. En cualquier etapa del proceso, el juez podra practicar pruebas de oficio y
valorara el caudal probatorio, segun las reglas de la sana critica y tomando en cuenta las reglas
sobre autenticidad de documentos, establecidas en el Cédigo Judicial.

Articulo 191. Siempre que el juez de la causa se sienta debidamente instruido respecto de las
pruebas aportadas al proceso, podra dictar su fallo en el acto de audiencia, una vez que haya
escuchado los alegatos de las partes. De lo contrario, tendréd un plazo que no excedera de veinte dias
habiles para fallar.

Articulo 192. Los unicos incidentes admisibles en este tipo de procesos, seran los gque se
promuevan por via de excepciones de demanda extemporanea, cosa juzgada y caducidad de la
pretension. Estos incidentes se tramitaran como de previo y especial pronunciamiento.

Articulo 193. Concedida la apelacion, se fijara un término de diez dias; los primeros cinco
dias, para que el recurrente sustente la apelacion, y los cinco ultimos, para que la contraparte se
oponga.

Articulo 194. En la segunda instancia solo se podran proponer las pruebas que, aducidas en
primera instancia, no hayan sido practicadas, si quien las adujo presenta escrito al juez, a mas tardar
a la hora sefialada para dicho fin, expresando la imposibilidad de haberlas presentado y los motivos
que mediaron en ello, o las que se hayan dejado de practicar por el tribunal sin culpa del
proponente.

Cuando haya que practicar pruebas, se fijara un periodo improrrogable de diez dias para ello,
al término del cual el juez tendré diez dias para fallar.

Articulo 195. Al inicio del proceso, el juez esta en la obligacion de proporcionar, a la parte
interesada, una nota dirigida a la DIGERPI, en la cual le comunique la presentacién de la demanda,
y otra comunicando el resultado, una vez que el fallo quede debidamente ejecutoriado. En ambos
casos, las referidas notas serdn suministradas a la parte en el menor tiempo posible, con clara
indicacion del tipo de proceso de que se trate, asi como de la marca, nombre comercial, patente de
invencion, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial o expresion o sefial de propaganda, objeto
del proceso.

Articulo 196. En toda sentencia o auto, se condenara en costas a la parte contra la cual se
pronuncie, salvo que, a juicio del juez, haya actuado con evidente buena fe, respecto de lo cual
motivara expresamente la resolucion.

Articulo 197. Los procesos relativos a las materias de que trata el presente titulo, seran de
competencia privativa de los juzgados y tribunales, de conformidad con los articulos 141 y 143 de
la Ley 29 de 1996 y con las reglas de competencia sefialadas en dichas disposiciones.

Articulo 198. Las normas procesales establecidas en esta Ley son de efecto inmediato. Sin
embargo, los procesos que se hayan iniciado con anterioridad a la fecha en que esta Ley entre en
vigencia, seran declinados por el Ministerio de Comercio e Industrias a favor de los juzgados
designados de acuerdo con el articulo anterior, pero se regiran por la ley coetanea a su iniciacion.
Los procesos iniciados con posterioridad se regiran en su totalidad por esta Ley.

Articulo 199. En lo relativo a cualquier punto no previsto en el procedimiento establecido en
la presente Ley, se aplicara lo dispuesto en el Codigo Judicial sobre el proceso sumario.



Titulo IX
De las Tasas y Derechos por Servicios

Capitulo |
Tasas y Sobretasas

Articulo 200. La DIGERPI percibira tasas en concepto de servicios, en los siguientes casos:

Por solicitud de marca o nombre comercial B/. 10.00
Por solicitud de patente, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial 10.00
Por solicitud de antecedentes de marcas 1.00
Por solicitud de certificacion 1.00
Por desglose de cada documento 1.00
Por solicitud de cambio de domicilio del titular de la patente o registro 5.00
Por solicitud de cambio de nombre del titular de una marca o nombre comercial 5.00
Por venta del BORPI 15.00
Por solicitud de licencia de uso de una marca o nombre comercial 5.00
Por solicitud de cesion o traspaso de una marca o nombre comercial 5.00
Por solicitud de copia autenticada de un documento. 0.50
Por solicitud de antecedentes de modelo de utilidad, o modelo o dibujo industrial 25.00
Por solicitud de informe sobre el estado de la técnica 200.00
Por cada solicitud que constituya una prorroga 10.00
Por cada publicacion de solicitud o correccién de marca. 6.00
Por cada publicacion de solicitud, correccion o de cualquier otro género sobre

patente, modelo de utilidad o modelo o dibujo industrial 6.00

Articulo 201. El Organo Ejecutivo queda facultado para fijar, por conducto del Ministerio de
Comercio e Industrias, las sumas que, en concepto de tasas por servicios no incluidos en el articulo
anterior, deban pagar los interesados. Esta facultad se extiende a la variacion y nuevas fijaciones
que, de tiempo en tiempo y con el concepto favorable del director general de la DIGERPI, se
estimen necesarias 0 convenientes.

Articulo 202. Se establece una sobretasa del veinte por ciento (20%) de las sumas que, en
concepto de las tasas establecidas mediante el articulo 200 y de las autorizadas mediante el articulo
201, deberan pagar los usuarios de los servicios de la DIGERPI. Esta sobretasa serd pagada en
adicion a las tasas establecidas en los articulos mencionados.

Las sumas que en concepto de sobretasa reciba la DIGERPI, seran destinadas a sufragar
incentivos a la productividad de sus funcionarios, complementariamente a las partidas que del
Presupuesto General del Estado se destinan para el funcionamiento de dicha entidad, de acuerdo
con los procedimientos y principios que, para tal efecto, establezca el Organo Ejecutivo por
conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, para su correcta administracion y distribucion.
Las sumas que correspondan a cada funcionario, no excederan del cincuenta por ciento (50%) del
total de su remuneracion salarial basica mensual.

Articulo 203. Los ingresos provenientes de las tasas a que se refieren los articulos
precedentes, se depositaran en una cuenta especial en el Banco Nacional de Panamd, denominada
tasas por servicios, a la orden del Ministerio de Comercio e Industrias; y los provenientes de las
sobretasas, seran depositados en una cuenta especial denominada sobretasas por servicios. Ambas
cuentas serdn fiscalizadas por el Departamento de Contabilidad de dicho Ministerio y por la
Contraloria General de la Republica.



La inversion de los ingresos por tasas sera programada por la DIGERPI anualmente, para el
desarrollo de sus planes de servicio, capacitacion y otros, que mejoren la atencion al usuario; los
ingresos provenientes de sobretasas seran destinados al propdésito sefialado en el articulo 202.

Capitulo 11
Derechos de Registro

Articulo 204. El registro de una marca de productos o servicios, causara los derechos que se
indican a continuacion:

1.  Cincuenta balboas (B/.50), por los primeros cinco afios de proteccion, que deberan
cancelarse a la fecha de depdsito de la solicitud de registro;

2. Cincuenta balboas (B/.50), por los cinco afios restantes, que deberan cancelarse en
cualquier momento antes del vencimiento del primer quinquenio.

De no haberse pagado el segundo quinquenio, transcurridos seis meses desde la fecha en que
debid pagarse, se entendera que el titular ha abandonado el registro de la marca, y éste caducara de
pleno derecho. El titular podra, dentro del periodo de seis meses a que se refiere este parrafo,
cancelar la obligacion, pero sufrird un recargo de diez balboas (B/.10) por cada mes o fraccion de
mes que transcurra hasta su presentacion.

Articulo 205. La renovacién del registro de cualquier marca causara el mismo derecho que
sefala el articulo anterior. El recargo a que se refiere dicho articulo, sera de diez balboas (B/.10) por
cada mes o fraccion de mes, hasta su presentacion.

Articulo 206. Los derechos de registro de un nombre comercial seran los mismos que se
estipulan para las marcas.

Articulo 207. La concesion de una patente de invencion, causara los derechos que se indican
a continuacion:

1.  Cien balboas (B/.100), por los primeros cinco afios de proteccion;
2.  Doscientos balboas (B/.200), por los siguientes cinco afios;

3. Doscientos balboas (B/.200), por los siguientes cinco afios;

4.  Trescientos balboas (B/.300), por el resto del tiempo de proteccion.

El primer pago se hara al presentarse la solicitud, y los siguientes pagos cada quinquenio,
contado éste a partir de la fecha del depdsito de la solicitud. EI pago podra realizarse en cualquier
momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.

Transcurridos seis meses, desde la fecha en que debid efectuarse el pago de alguno de los
derechos a que se refiere este articulo, sin haberse hecho efectivo dicho pago, se entendera que el
titular ha abandonado la patente y esta caducara de pleno derecho. El pago efectuado en el periodo
de los seis meses a que se refiere este parrafo, tendra un recargo de diez balboas (B/.10) por mes o
fraccion de mes, hasta su presentacion.

Articulo 208. La concesion de un modelo de utilidad o de un modelo o dibujo industrial,
causara los derechos gue se indican a continuacion:

1. Cincuenta balboas (B/.50), por los primeros cinco afios de proteccion;
2. Cien balboas (B/.100), por cada cinco afios adicionales de proteccion.

El primer pago se hara al presentarse la solicitud, y el siguiente pago, al transcurrir cinco afios
contados a partir de la fecha del depdsito de la solicitud. EI pago podra realizarse en cualquier
momento, antes del vencimiento del quinquenio respectivo.



Transcurridos tres meses, desde la fecha en que se debid efectuar el pago de alguno de los
derechos a que se refiere este articulo, sin haberse hecho efectivo dicho pago, se entendera que el
titular ha abandonado el registro, y ésta caducara de pleno derecho. El pago efectuado dentro del
periodo de gracia establecido en este parrafo, tendra un recargo de diez balboas (B/.10) por cada
mes o fraccion de mes, hasta su cancelacion.

Articulo 209. Si por alguna causa no se concede la patente de invencion, modelo de utilidad,
modelo o dibujo industrial, 0 no se efectla el registro de la marca, del nombre comercial o de la
expresion o sefial de propaganda, el peticionario podra obtener la devolucion de la mitad de los
derechos que hubiere pagado.

Articulo 210. Todos los derechos contemplados en la presente Ley, deberan ser pagados por
adelantado. No se daré curso a ninguna solicitud en la DIGERPI, sin que se haya pagado el derecho
respectivo.

Articulo 211. La inscripcién de un registro de marca o nombre comercial, causara un derecho
de cuatro balboas con cincuenta centésimos (B/.4.50). La inscripcion de un traspaso, cambio de
nombre, domicilio, fusién, limitacién de productos, correccidn o renovacién, causara un derecho de
diez balboas (B/.10).

Articulo 212. La copia del certificado de patente, de modelo de utilidad, modelo o dibujo
industrial, marca, nombre comercial y expresion o sefial de propaganda, asi como las copias de
resueltos que se expidan de cada uno de los registros a que se refiere el articulo anterior, llevaran
adheridos timbres por valor de cuatro balboas con cincuenta centésimos (B/.4.50). Cualquier otra
copia no contemplada en este articulo, se regira por lo dispuesto en el Codigo Fiscal.

Articulo 213. La certificacién de antecedentes de marcas llevara adheridos timbres de un
balboa (B/.1.00). Toda certificacion no expresada en este articulo, llevara adheridos timbres
equivalentes a diez balboas (B/.10), por la primera pagina parcial o total, y cinco balboas (B/.5.00),
por cada pagina o parte de pagina adicional.

Articulo 214. La certificacion de busqueda, en el territorio nacional, de antecedentes de
patentes, modelo de utilidad y modelo o dibujo industrial, llevara adheridos timbres por valor de
diez balboas (B/.10). La certificacion de busqueda, a nivel internacional, de antecedentes de
patentes, modelos de utilidad y modelos o dibujos industriales, llevara adheridos timbres por
cincuenta balboas (B/.50).

Cualquier otra certificacion no expresada en este articulo, llevard adheridos timbres por valor
de diez balboas (B/.10), por la primera pagina parcial o totalmente escrita, y cinco balboas
(B/.5.00), por cada pagina o parte de pagina adicional.

Articulo 215. Cuando el solicitante de una patente fuese el propio inventor, y su situacién
econdmica no le permitiese sufragar el monto de las tasas y derechos que debe pagar por presentar o
tramitar su solicitud, o para mantener en vigencia la patente concedida, podra declarar esta
circunstancia al tiempo de pagar las tasas correspondientes para la solicitud de patente. En tal caso,
el solicitante sélo estard obligado a pagar el diez por ciento (10%) del monto debido, mientras
subsista la situacion econoémica referida.

Si antes de transcurrir dos afios, desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente en
tramite, o si la patente concedida fuese transferida a una persona que no se encuentre en la situacion
econdmica referida, no se inscribira la transferencia mientras no se acredite el pago del monto de las
tasas y derechos, que se habrian pagado si no se hubiese hecho la declaracion prevista en este
articulo.

La DIGERPI podra pedir, al solicitante que se hubiera acogido al beneficio previsto en este
articulo, que acredite su situacion econdémica, cuando haya razones para dudar de la declaracion, o



cuando fuese manifiesto que su situacion econémica ha mejorado con posterioridad a la anterior
declaracion.

Titulo X
De las Disposiciones Transitorias

Capitulo Unico

Articulo 216. Los registros de marca concedidos antes de la vigencia de la presente Ley,
pasaran a ser registros de marca con el mismo nimero que les fue concedido y con las mismas
fechas de vencimiento. A las solicitudes de marca que se encuentren en tramite en la DIGERPI al
momento de entrar en vigencia la presente Ley, se les otorgara un certificado de registro de marca,
siempre que hayan cumplido con los requisitos previstos en la ley vigente al momento de su
presentacion.

Articulo 217. Las solicitudes de patente o de registro, presentadas antes de entrar en vigencia
la presente Ley, no requeriran la presentacion del registro de origen concedido. La DIGERPI
concedera el correspondiente certificado de registro a las solicitudes presentadas antes de tal
vigencia, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Articulo 218. No se requerird prueba de la renovacidon del registro de origen, para el
otorgamiento del certificado de renovacion del registro, en las solicitudes de renovacion presentadas
antes de la vigencia de la presente Ley. En los casos de solicitudes de renovacion, que se encuentran
en tramite en la DIGERPI al momento de entrar en vigencia esta Ley, se otorgara el certificado de
renovacion, sin necesidad de que se presente prueba de renovacion del registro de origen.

Titulo Xl
Disposiciones Finales
Articulo 219. Créase una comision interinstitucional para velar por la armonizacion,
coordinacion y seguimiento de las politicas en materia de propiedad intelectual, que estara integrada
asi:
Un miembro designado por la DIGERPI, del Ministerio de Comercio e Industrias;

2. Un miembro designado por la Direccion de Derecho de Autor, del Ministerio de
Educacion;

3. Un miembro designado por la Direccion General de Aduanas, del Ministerio de
Hacienda y Tesoro;

4.  Un miembro designado por el Ministerio Publico, y

Un miembro designado por la institucion del Estado a cargo de las relaciones de la
Republica de Panama con la Organizacién Mundial del Comercio.

El modo operativo de esta comision sera reglamentado por el Ministerio de Comercio e
Industrias.

Articulo 220. El Organo Ejecutivo queda facultado para dictar el reglamento de esta Ley, por
conducto del Ministerio de Comercio e Industrias.

Articulo 221. El articulo 1980 del Cédigo Judicial queda asi:



Acrticulo 1980. En los delitos de bigamia y competencia desleal, no se seguira procedimiento
criminal sino por acusacion formal del ofendido. En los delitos de calumnia, injuria e
incumplimiento de los deberes familiares seré suficiente la querella del ofendido.

Articulo 222. El tercer parrafo del articulo 141 de la Ley 29 de 1996 queda asi:
Articulo 141. ...

Las controversias que surjan en materia de propiedad industrial, derechos de autor y derechos
conexos, 0 cuando los bienes o las relaciones sobre los que recaiga la reclamacion hayan circulado,
en todo o en parte, en la circunscripcion del Primer Distrito Judicial de Panam4, los juzgados
creados por esta Ley seran competentes a prevencion, a eleccion del demandante, junto con el
juzgado correspondiente, para conocer de cualquiera de las causas anteriores.

Articulo 223. La presente Ley modifica el articulo 1980 del Cddigo Judicial y el tercer
parrafo del articulo 141 de la Ley 29 de 1996, y deroga los articulos 1987 al 2035 del Cddigo
Administrativo, los articulos 2100, 2101 y 2102 del Cédigo Judicial, los articulos 329 al 335 del
Cadigo Fiscal, los articulos 2y 3 de la Ley 11 de 1974, los articulos 6 y 7 de la ley 45 de 1975, los
articulos 3 y 4 del Decreto de Gabinete 389 de 1969, el Decreto Ejecutivo 1 de 1939 y toda
disposicidn que le sea contraria.

Articulo 224. Esta Ley comenzara a regir seis meses después de su promulgacion.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de Panama4, a los 9 dias del
mes de abril de mil novecientos noventa y seis.

El Presidente, a.i.

Franz O. Wever Z.

El Secretario General,

Erasmo Pinilla C.
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