CIRCULAR 

Nº DRPI-008-2008
PARA:
Funcionarios y usuarios del Registro de Propiedad Industrial 
DE:
Lic. Luis Gustavo Alvarez Ramírez

Director 
Registro de Propiedad Industrial 

FECHA:          30 de abril del 2008

ASUNTO:
Ley No. 8632 Modificación de varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867
Mediante Ley No. 8622 de fecha 21 de noviembre de 2007, entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio suscrito entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América. Para la efectiva ejecución de los contenidos de dicha ley; se entró al conocimiento, en nuestra Asamblea Legislativa, de una agenda de implementación; que incluye, reformas a las leyes que regulan la materia de Propiedad Intelectual.

Como parte de los compromisos adquiridos; mediante Ley No. 8632 se modifican varios artículos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978, de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867; así como de la Ley de Biodiversidad, Ley No. 7788. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 80 de fecha 25 de abril de 2008; siendo su vigencia a partir de su publicación.
Por tanto; a efecto de que las disposiciones y procedimientos de este Registro, resulten acordes con las reformas vigentes; en beneficio de los intereses de los usuarios y de esta forma ofrecer un servicio más eficiente por parte de la Administración, este Registro hace de conocimiento de nuestros usuarios las principales reformas contenidas en la Ley No. 8632:  

1) Las reformas a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No.7978, incluyen:
    - Modificación de la definición de Indicación Geográfica. (Artículo 2)
- Exigencia del comprobante de pago total de la tasa establecida como requisito de admisibilidad. Por tanto, no se admitirán en la ventanilla del Diario, solicitudes que no adjunten el comprobante total del pago establecido. (artículo 10)

 - El registro de una licencia de uso de marca no es requisito condicionante para su validez. (artículo  35)
- Se define la marca notoriamente conocida de acuerdo con la recomendación conjunta No. 833 de setiembre de 1999 de la OMPI. (artículo 44)

- Se reforman los artículos del 74 al 81 del Capítulo II del Título VIII, sobre Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas.
-Cuando un mandatario remita a un poder que consta en el Registro, deberá indicar el número de expediente de la marca, el nombre de esta y el número de solicitud o registro en que se encuentra. En los casos en que no se indique o resulten incompletos los datos consignados por el solicitante, debe el registrador encargado requerir la información completa. (artículo 82)
- Se adiciona el artículo 82 bis. Este artículo constituye una de las reformas más significativas, ya que permite la actuación de un mandatario para actos relacionados con la propiedad intelectual; con la simple autorización del poderdante en mandato autenticado, como formalidad mínima. Además, el mandatario se entenderá autorizado suficiente y bastante, para realizar todos los actos que las leyes autoricen al propio titular. Así las cosas, se suprimen las formalidades antes exigidas por este Registro en materia de poderes; a saber, la escritura pública en caso de nacionales con las indicaciones y daciones de fe contenidas en el Código Civil, y los trámites consulares y respectivas legalizaciones en los casos de solicitantes extranjeros. De conformidad con lo anterior se modifica el punto 1) de la Circular DRPI-017-2007 de fecha 30 de octubre de 2007 para que se lea:
“1) Toda persona que actúe en calidad de apoderado o representante de una compañía, nacional o extranjera, deberá acreditar su representación mediante mandato autenticado de conformidad con el artículo 82 bis de la Ley No. 8632; con fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción o de cualquier otro procedimiento, a realizarse ante el Registro de la Propiedad Industrial.”
Además, se dejan sin efecto las Circulares DRPI-007-2006, DRPI-004-2006, RPI-008-2005, RPI-001-2005, RPI-009-2004, RPI-007-2004; así como el Oficio DRPI-305-2007.
- Los requisitos del artículo 82 bis, se aplican de forma retroactiva a todas las solicitudes de inscripción y demás movimientos aplicados que se encuentren en trámite actualmente en el Registro de la Propiedad Industrial. (Transitorio III)

- Se modifican y se adicionan los pagos de las tasas establecidas en los siguientes casos: (artículo 94)  

· Por traspaso, licencia de uso, cambio de nombre o la cancelación de marcas…$25

· Solicitud de oposición…………………………………………………………………  $25

· Por cada modificación y o corrección  de una solicitud…………………………… $25

· Por cada división de una solicitud…………………………………………………… $50

· Solicitud de denominación de origen o indicación geográfica……………………. $50

· Recargo por renovación en plazo de gracia………………………………………..  $25

· Solicitud de nulidad o cancelación por clase……………………………………….  $25

- Con respecto a lo adicionado en el inciso i) del artículo 94; se entenderá por modificación o corrección, aquellas permitidas por la Circular No. 004-2007 del 23 de febrero de 2007; a saber, modificaciones en el signo solicitado que afecte únicamente elementos secundarios y las correcciones en las clases y los productos; incluso cuando sean requeridas por el Registro.
- Otras reformas son: la adición al artículo 1 de un segundo párrafo; reforma al primer párrafo del artículo 3; reforma de los incisos a), b), c) e i) del artículo 8; se deroga el inciso h) del artículo 8; se reforman los incisos j) del artículo 9 y el párrafo siguiente a dicho inciso; se reforma el inciso e) del artículo 10; se deroga el quinto párrafo del artículo 18, y se reforma el primer párrafo del artículo 25 y su inciso a).
2) Las reformas a la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867, incluyen:
- Se establecen las nuevas tasas en materia de patentes: (Artículo 33)

a) Presentación de la solicitud, que incluye la tramitación y el examen de forma: $500.00

b) Por cada solicitud fraccionaria: $500.00

c) Inscripción y expedición del certificado de registro de la patente: $500.00

d) Oposición: $25.00 

e) Solicitud de extensión de la vigencia del plazo de la patente: $150.00

f) Tasas anuales: $500.00

g) Sobre tasa por pago dentro del período de gracia: 30% de la tasa anual correspondiente
-Se adiciona el artículo 33 bis que hace referencia a las tasas anuales: 
Las tasas anuales para mantener la vigencia de la patente, podrán ser pagadas por anticipado      para dos  o más períodos anuales.

1) En caso de pago de la anualidad durante el plazo de gracia, la tasa debida y la respectiva sobretasa se pagarán simultáneamente. 

2) De no constar el pago de la tasa anual respectiva dentro del plazo de gracia, el Registro de la Propiedad Industrial deberá de realizar las intimaciones de pago previstas en el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública y, de no acreditarse el pago dentro del plazo previsto al efecto, el director del Registro de la Propiedad Industrial procederá a certificar lo adeudado.

3) Los pagos de las tasas anuales serán anotados en el registro, bajo la partida correspondiente a la patente cuya tasa se haya pagado. La anotación indicará el monto pagado, el período o los períodos anuales a los cuales corresponde el pago y la fecha en que se recibió.

4) En caso de renuncia, caducidad o declaración de nulidad, no habrá derecho a reintegro de tasas o anualidades pagadas anticipadamente.

- Se adiciona el artículo 34 bis, el cuál modifica las formalidades de los poderes, siendo su contenido el mismo del artículo 84 bis de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, analizado supra.; por lo que aplican las mismas formalidades.

- Los requisitos del artículo 34 bis, se aplican de forma retroactiva a todas las solicitudes de inscripción que se encuentren en trámite actualmente en el Registro de la Propiedad Industrial. (Transitorio IV)

- Se pueden modificar las reivindicaciones, siempre y cuando no se de una ampliación de la invención divulgada ni una expansión de la divulgación contenida en la  solicitud inicial. (Artículo 8)
- Si al momento de presentar la solicitud no se cumple, por lo menos, con el nombre del solicitante, la descripción, las reivindicaciones y cualquier dibujo necesario para entender la invención, se le otorgará como fecha de presentación aquella en la que se de el cumplimiento total de prevención correspondiente. (artículo 6 inc. 10)

- Se amplia el plazo para interponer oposiciones a tres meses a partir de la tercera publicación de la solicitud en el diario oficial. El plazo para presentar pruebas respecto a las oposiciones se amplia a dos meses, que corren a partir de la presentación de la oposición. (Artículo 12) 
- Se amplia el plazo respecto al informe técnico, el cual deberá concluirse en un plazo improrrogable de dos años, computado a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente. Respecto al examen de fondo deberá concluirse en el plazo de treinta meses, que se contará a partir de la entrega de la solicitud para estudio a la entidad correspondiente. (artículo 13)
- Se mantiene el plazo de vigencia de las patentes en 20 años, tanto para solicitudes tramitadas bajo el Convenio de París; como las que se encuentran tramitadas bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes. 
En el caso de patentes de productos, si el Registro de Propiedad Industrial se demora en otorgar la Patente en más de cinco años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud; o tres años, a partir de la solicitud del examen de fondo, el titular tendrá derecho a solicitar al Registro una compensación en la vigencia del plazo de la Patente, el cual será un día por cada día que se excedan los períodos de tiempo referido; pero esta compensación nunca podrá exceder de dieciocho meses.

Puede darse una compensación cuando se refiera a productos farmacéuticos, cuando la aprobación del permiso para la primera comercialización en el país, otorgada por el Ministerio de Salud, demore más de tres años, contados a partir de la solicitud de aprobación de comercialización. El titular tendrá derecho a solicitar al Registro una compensación en la vigencia del plazo de la Patente, el cual será un día por cada día que se excedan los períodos de tiempo referido; siempre que el plazo restante de la vigencia de la patente no exceda de doce años. (Artículo 17)
- Para la implementación de las disposiciones incorporadas en los párrafos 2 al 5 del artículo 17, se confiere al Poder Ejecutivo un plazo de un año. (Transitorio I)

- Las disposiciones incorporadas en los párrafos 2 al 5 del artículo 17, se aplicarán a todas las solicitudes de patentes que se presenten a partir de los doce meses siguientes a la publicación de la Ley 8632. (Transitorio II)

- Se incorpora la figura del abandono de gestión con el cual las solicitudes de patentes se tendrán por abandonadas y caducarán, de pleno derecho, si no se insta a su curso, dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de la última notificación hecha a los  interesados. (Artículo 32)

- Otras reformas son: los subincisos c) y d) del inciso 4 del artículo 1; artículo 2; Inciso 2) y 3) del artículo 6; artículos 9, 16; incisos 5 y 6 del artículo 18;  Inciso 4 del artículo 20. Además se derogan el inciso 8) del artículo 6) y los incisos 2), 4) y 11) del artículo 18)
Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de acatamiento obligatorio. 

Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de la Ley No. 8632.

Publicada en La Gaceta del 14 de mayo del 2008
