DECRETO 22.365/98

POR EL CUAL SE REGI.LAMENTA LA LEY No. 1294/98 DE MARCAS

Asuncién, 14 de agosto de 1998

VISTA:. La ley No. 1294/98 de Marcas ;y

CONSIDERANDO:. Que el articulo 238 inc. 3) de la Constitucion Nacional y el articulo 120 de la
citada Ley No. 1294/98 de Marcas, facultan al Poder Ejecutivo a reglamentar la misma ;

POR TANTO:.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:.

Art. 1o. - Reglaméntase la Ley No. 1294 DE MARCAS, de fecha 6 de agosto de 1998, en adelante
0 "LA LEY*, segun los siguientes capitulos:.

CAPITULO |

ORGANISMOS DE APLICACION -FACULTADES

Art. 20.- La Direccion de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria y
Comercio, conforme lo dispone la Ley, es el organismo de aplicacién encargado de regir,
organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdiccién administrativa.

Art. 30. - En su caréacter de entidad competente establecida por la Ley, queda facultada la
Direccién de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de caracter
administrativo que faciliten la aplicacion de la Ley y este Decreto.-

Art. 40. - La representacion en los juicios contencioso administrativo, estara a cargo de la Asesoria
Juridica del Ministerio de Industria y Comercio.

CAPITULO Il

Art. 50. - Addptase el texto de la clasificacion internacional de productos y servicios para el registro
de las marcas conforme al Arreglo de Niza que ha entrado en vigencia el 10. de enero de 1997.

CAPITULO IlI
MEDIDA DE FRONTERA

Art. 60.- La Direccion de la Propiedad Industrial, como organismo de aplicacion, en coordinacion
con el Consejo Nacional para la Proteccion de los Derechos de la Propiedad Intelectual, podra
intervenir ante las oficinas de las Aduanas de la Republica los despachos de importacién y
exportacién de las mercaderias que evidencien sospechas de adulteracién o falsificacion de
marcas. Las autoridades de las Aduanas permitiran el acceso a los depésitos y documentaciones
de la mercaderia en supuesta infraccién para su verificacion. Asimismo, podra recurrirse a los
estrados judiciales pertinentes si necesario fuere.



CAPITULO IV

PRESENTACIONES
FORMULARIOS

Art. 70. - La Direccion de la Propiedad Industrial habilitara un labro de Entradas que podra ser
llevado por medios informaticos, en el que se asentara todas las presentaciones realizadas. La
Direccién de la Propiedad industrial otorgara el correspondiente recibo de la presentacidon el que
constara la Seccién que emita el recibo, consignando, por lo menos, el nimero de orden, fecha y
hora de presentacion. La expedicién del recibo se podra realizar por medios informaticos y en
todos los casos debera estar firmado por el encargado de la mesa de entradas correspondiente.

Art. 80.- Las solicitudes de registro de marcas deberan ser formuladas por escrito y deberan
contener los datos consignados en el articulo 50., de la Ley y al efecto se habilitaran los
formularios correspondientes, cuyo contenido, caracteristicas y requisitos de validez lo establecera
la Direccion de la Propiedad Industrial por Resolucion.

Art. 90.- La solicitud de renovacion debera cumplir con los mismos requisitos y formalidades de la
solicitud de registro previstas en este Decreto, siempre y cuando la Ley no establezca otras
formalidades.

Art. 100.- Toda cesidn, licencia, cambio de domicilio, cambio de nombre, fusién y cualquier otra
modificacién de la forma juridica u otra alteracién sobre el titular de la marca o correccion, debera
ser consignada en el libro de Actas correspondiente, y a pedido de parte, el Jefe de la Seccion
respectiva, emitira la constancia pertinente.

Art. 110.- Toda solicitud de modificacion, reduccion o limitacion de la lista de productos o servicios
o de alguna correccion, debera ser presentada ante la Direccion de la Propiedad Industrial, por el
titular de dicho registro, por escrito. La Direccion de la Propiedad Industrial, ordenara la inscripcion
en el libro de actas correspondiente.

Art. 120. - La solicitud de inscripcion de la licencia de uso de marca, debera ser formulada por
escrito, y al efecto la Direccién de la Propiedad Industrial habilitara los formularios
correspondientes cuyo contenido, caracteristica y requisitos de validez, se estableceran, por
Resolucién de la misma.

Art. 130.- La solicitud de inscripcién de la cesion o transmisién de una marca, la oposicién al
registro de una marca y la solicitud de registro de la marca colectiva y de certificacion, se haran
igualmente por escrito, en formularios habilitados por la Direccién de la Propiedad Industrial, cuyo
contenido, caracteristicas y requisitos de validez. se estableceran, por Resolucién de la misma.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTO

Art. 140.- Toda presentacion ante la Direccion de la Propiedad Industrial, sera recibida y se
consignara el numero de orden, fecha y hora de presentacion. En las solicitudes de registro y
renovacion se estara conforme a los requisitos exigidos en el articulo 11 de la ley. En los casos en
gue la presentacion no esta acompafiada de todos los recaudos necesarios previstos en la ley, la
Direccion de la Propiedad Industrial, a través de la secciébn competente, no dara tramite hasta tanto
se subsane el defecto de forma.



Art. 150.- Cumplidos los trdmites de presentacion el expediente pasara a la seccion de Marcas
para que se realice el examen de forma. Aprobado el examen de forma se ordenara su publicacién.

Art. 160.- Vencido el plazo de publicacién para la presentacion de oposiciones y no habiendo
oposicidn la seccién de Marcas realizara el examen de fondo. Dicho examen consistira en informes
que contendran busquedas de antecedentes y una opinién escrita sobre la viabilidad del registro.
No registrandose antecedentes el Director de la Propiedad Industrial, concederd mediante
resolucion el Registro de la Marca y expedira el certificado respectivo.

Art. 170.- Si hubiera una marca idéntica o muy similar a la solicitada, la seccién de Marcas podra
denegar mediante resolucion fundada la concesidn del registro con natificacion al solicitante o
podra correrle vista al mismo. En caso de que se hubiere presentado oposicion dentro del plazo
establecido en la ley, la seccion de Marcas remitira el expediente a la seccion de Asuntos Litigiosos
para que le imprima el tramite correspondiente.

Art. 180.- La Direccién de la Propiedad Industrial, habilitara un libro de actas de concesion de
Marcas, donde se consignaran las resoluciones de concesion de la marca, y que contendra por lo
menos los siguientes datos:. Nimero de orden, fecha del depdsito y del registro, nombre y
domicilio del titular, denominacion de la marca y su descripcién, enumeracion de los productos o
servicios para los cuales se ha concedido el registro con indicacion de la clase. El libro de actas
debera ser suscripto por el Director General y el Secretario. o los funcionarios designados para el
efecto.

Art. 190.- El certificado de registro de la marca expedido por la Direccion de la Propiedad
Industrial, contendra al menos los siguientes datos:. nimero, fecha de concesion, fecha de
vencimiento, la mencién de la marca, el titular de la marca, su domicilio, y clase que protege. La
Direccién de la Propiedad Industrial, dispondra por resolucion la inclusién de otros datos o el
acompafiamiento de la hoja descriptiva y el disefio de dicho titulo.

Art. 200.- El uso de la marca por tercero con consentimiento del titular o por cualquier persona
autorizada para utilizar una marca registrada se considerard como uso hecho por el titular.

Art. 210.- Quien alegare ante la Direccién de la Propiedad Industrial por la via reconvencional en
un tramite de oposicion el no uso de la marca, tendré el plazo de quince dias habiles para que
conforme a las reglas del derecho procesal civil ejerza la correspondiente accién de cancelacion.
La Direccion de la Propiedad Industrial, dard cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 52 de la ley
dentro de un plazo de veinte dias habiles. Remitido tal expediente a la jurisdiccion judicial al solo
efecto del juzgamiento de la accién de cancelacién deducida, en las compulsas del mismo que
debera quedar ante la Direccion de la Propiedad Industrial, ésta seguira tramitando la oposicion
conforme a las normas previstas en la ley hasta el estado de autos, no pudiendo dictar resolucién
en cuanto a la oposicion, hasta tanto no recaiga sentencia firme y ejecutoriada en sede judicial.

Art. 220.- La Direccién de la Propiedad Industrial, dejara sin efecto la accion de reconvencion del
no uso del registro de la marca y dispondra a pedido de parte, la continuacién del procedimiento
administrativo, si el interesado no promoviere la accion judicial de cancelacion en el plazo
establecido en el articulo que antecede.

Art. 230.- El uso de la marca en cualquier pais sera suficiente a los efectos de dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Capitulo V de la Ley de Marcas.

Art. 240.- La tasa anual de manutencion de 5 jornales establecidos en el articulo 118 de la ley se
abonaréa por una sola vez y un solo afio al momento de la concesion de la renovacioén del registro.

Art. 250. - El periodo de cinco afios previsto en el articulo 27 de la ley, para las marcas concedidas
bajo la ley anterior, se computara a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley.



CAPITULO VI

DE LA PRIORIDAD

Art. 260.- La prioridad puede ser invocada dentro del plazo de seis meses establecido en el
Convenio de Paris o dentro del plazo establecido en otro tratado o convenio que el Paraguay
llegare a ratificar. La prioridad debe invocarse en la misma solicitud o en una declaracion posterior
siempre que dicha declaracion sea presentada dentro del plazo, debera contener la fecha y el pais
de deposito.

Art. 270.- Dentro del plazo de tres meses de invocada la prioridad, el solicitante debera presentar
ante la Direccién de la Propiedad Industrial, una copia certificada por la autoridad administrativa del
pais respectivo que acredite la presentacion de la solicitud.

Art. 280.- En caso de omitirse la presentacion de dicho documento, el solicitante perderd el
derecho de prioridad y cuando correspondiere la prelaciéon pasara al siguiente solicitante.

CAPITULO VII

PUBLICACIONES

Art. 290.- La Direccién de la Propiedad Industrial, cuando fuere posible, editara una gaceta oficial,
queda facultada la Direccién de la Propiedad Industrial, a determinar los costos de cada
publicacién, como asi también el costo del ejemplar.

Art. 300.- Todas las publicaciones previstas en la ley se efectuaran en cualquiera de los periddicos
de la capital que tengan la debida circulacién o en aquellos especializados que sean de interés
profesional.

Art. 310. - La publicacién del pedido de una marca se hara por el término de tres dias consecutivos
y contendra la denominacién de la marca y la reproduccion del disefio, si lo tuviere, el nimero de
acta, fecha y hora de presentacién de la solicitud, el nombre y la direccion del solicitante ; la
indicacion de la clase o clases en las que se solicitare la marca y especificacion si es registro o
renovacion.

La solicitud de renovacion se publica por un solo dia y contendra los mismos datos que los
mencionados en el pagado que antecede.

Art. 32. - La publicacion de la licencia de uso se realizara por un solo dia, y se consignara por lo
menos los siguientes datos:. individualizacion del licenciante y licenciatario, con sus domicilios, el
objeto del contrato con especifica referencia de las marcas licenciadas, si es otorgado en forma
exclusiva o no, el plazo de validez de la licencia, control de calidad establecido, fecha de
presentacion y numero de acta.

Art. 330.- La solicitud de cesién o transmisién de un registro de marca se publicara por un solo dia
y se consignaran por lo menos los siguientes datos:. individualizacién del cedente y cesionario con
sus respectivos domicilios, individualizacién de las marcas con su nimero de registro y sus fechas
respectivas, clase, fecha de presentacion y nimero de acta.

CAPITULO VI

DEL ABANDONO



Art. 340.- Para el computo de los plazos en los casos de abandono de las solicitudes se entendera
por ultima actuacién aquella que tenga por objeto el impulso procesal a cargo del interesado.

CAPITULO IX

AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Art. 350.- Los Agentes de la Propiedad industrial, deberan renovar anualmente su inscripcién ante
la Direccion de la Propiedad Industrial antes del 31 de marzo y abonar las tasas establecidas
legalmente.

CAPITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 360.- Las solicitudes de registros o renovaciones de marcas en tramite se ajustaran al
procedimiento de la ley anterior pero su concesién sera otorgada conforme a la disposicion de la
Ley vigente.

Art. 370.- Los expedientes que se encuentren para dictamen en la Asesoria Juridica o en estado
de autos ante el Ministro de Industria y Comercio ; aquellos que hayan sido apelados y las
resoluciones de la Direccion de la Propiedad Industrial, dictadas antes de la vigencia de la ley
seran resueltos conforme a la ley, anterior por el Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 380.- Los expedientes en estado de autos para resolver dictados antes de la vigencia de la ley
que obren en la Direccién de la Propiedad Industrial, seran remitidos a la seccién de asuntos
litigiosos para su resolucion.

Art. 390.- Los expedientes litigiosos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y
que hubiesen tenido principio de ejecucidon o empezado su curso, llegaran hasta el estado de autos
conforme al procedimiento establecido por la ley anterior. Posteriormente seran remitidos a la
seccién de asuntos litigiosos para su resolucion.

Art. 400.- El presente Decreto sera refrendado por el Sefior Ministro de Industria y Comercio.

Art. 410.- Comuniquese, publiquese y dése al Registro Oficial.



