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SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y RECURSOS
GENETICOS, CONOCIMIENTOS TRADICIONALES Y FOLCLORE
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DECISION 345: REGIMEN COMUN DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS
OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

DECISION 351: REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS

DECISION 391: REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS

DECISION 486: REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Documentos presentados por |10s paises miembros de la Comunidad Andina

1.  El 1°de mayo de 2001 los paises miembros de la Comunidad Andina presentaron cuatro
documentos en la primera sesion del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore.

2. Los documentos se titulan “Decision 345: Régimen Comun de Proteccion de los
Derechos de |os Obtentores de Variedades Vegetales’; “Decision351: Régimen Comun
sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos’; “Decision391: Régimen Comun sobre
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Acceso a los Recursos Genéticos’; 'y “Decision486: Régimen Comun sobre Propiedad
Intelectual”. En los Anexos 1 a4, respectivamente, del presente documento se reproducen
esos documentos tal como se han recibido y publicado.

3. Losdocumentos se presentaron con una nota que decia lo siguiente:

“Los paises miembros de la Comunidad Andina presentan su legislacion regional
compl eta sobre derechos de propiedad intelectua y acceso alos recursos genéticos. Se
est& preparando una decision relativa a un régimen comin sobre la proteccion de los
conocimientos tradicionales. Este régimen comun se presentara a Comité una vez
adoptado.”

4.  Enlanotatambién se dice que “las Decisiones de la Comunidad Andina son

reglamentaciones supranacionales que tienen efecto y aplicacion directa en los territorios de
los paises miembros’.

5.  Seinvitaa Comité Intergubernamental
a tomar nota del presente documento y de sus
Anexos.

[Siguen los Anexos]
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DECISION 345
REGIMEN COMUN DE PROTECCION DE LOSDERECHOS
DE LOSOBTENTORESDE VARIEDADESVEGETALES
LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,
VISTA: LaPrimeraDisposicion Transitoria de la Decision 313;
DECIDE:
Aprobar el siguiente Régimen Comun de Proteccion de los derechos de |os Obtentores de
Variedades Vegetales:
CAPITULO |
DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Articulo 1.— Lapresente Decision tiene por objeto:

a) Reconocer y garantizar la proteccion de los derechos del obtentor de nuevas variedades
vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;

b) fomentar las actividades de investigacion en el area anding;

c¢) fomentar las actividades de transferencia de tecnologia a interior de la Subregion y fuera
dedla

Articulo 2.— EI &mbito de aplicacion de la presente Decision se extiende a todos los géneros y
especies botanicas siempre que su cultivo, posesion o utilizacion no se encuentren prohibidos
por razones de salud humana, animal o vegetal.

CAPITULO 11
DEFINICIONES

Articulo 3.— Paralos efectos de la presente Decisién, se adoptaran las siguientes definiciones:

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Organismo designado en cada Pais Miembro
para aplicar € régimen de proteccion alas variedades vegetales.

MUESTRA VIVA: Lamuestrade lavariedad suministrada por € solicitante del certificado
de obtentor, la cual serd utilizada para redizar las pruebas de novedad, distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad.

VARIEDAD: Conjunto de individuos boténicos cultivados que se distinguen por
determinados caracteres morfol 4gicos, fisioldgicos, citoldgicos, quimicos, que se pueden
perpetuar por reproduccion, multiplicacion o propagacion.
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VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se consideraré esencialmente derivada de
unavariedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se
desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de |os caracteres
esenciales que resulten del genotipo o de la combinacidn de genotipos de la variedad original,
y aun, si se puede distinguir claramente de lainicial, concuerda con ésta en la expresion de los
caracteres esencial es resultantes del genotipo o de la combinacién de genotipos de la primera
variedad, salvo por lo que respecta alas diferencias resultantes del proceso de derivacion.

MATERIAL: El materia de reproduccion o de multiplicacion vegetativa en cualquier forma;
el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; Y, todo
producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

CAPITULO I11
DEL RECONOCIMIENTO DE LOSDERECHOSDEL OBTENTOR

Articulo 4.— Los Paises Miembros otorgaran certificados de obtentor alas personas que
hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguiblesy
estables y se le hubiese asignado una denominacion que constituya su designacion genérica.

Para | os efectos de la presente Decision, entiéndase por crear, la obtencion de una nueva
variedad mediante la aplicacion de conocimientos cientificos al mejoramiento heredable de
las plantas.

Articulo 5.— Sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 37, los Gobiernos de cada Pais
Miembro designaran la autoridad nacional competente y estableceran sus funciones, asi como
el procedimiento naciona que reglamente la presente Decision.

Articulo 6.— Establézcase en cada Pais Miembro €l Registro Nacional de Variedades
Vegetales Protegidas, en el cual deberan ser registradas todas |as variedades que cumplan con
las condiciones exigidas en la presente Decision. La Junta estara encargada de llevar un
registro subregional de variedades vegetales protegidas.

Articulo 7.— Para ser inscritas en €l Registro a que hace referencia el articulo anterior, las
variedades deberan cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad
y estabilidad y presentar ademas una denominacion genérica adecuada.

Articulo 8— Una variedad sera considerada nueva si € materia de reproduccién o de
multiplicacion, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra
manera licita aterceros, por € obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines
de explotacion comercial de la variedad.

La novedad se pierde cuando:
a) La explotacion haya comenzado por |o menos un afio antes de la fecha de presentacion de
la solicitud para €l otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada,

si laventa o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier Pais Miembro;

b) la explotacion haya comenzado por |o menos cuatro afios antes o, en el caso de &bolesy
vides, por |0 menos seis afios antes de |a fecha de presentacion de la solicitud para €l
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otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, s |a venta o entrega
se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier Pais Miembro.

Articulo 9.— Lanovedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros
casos, cuando tales actos:

a) sean € resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su causahabiente;

b) sean parte de un acuerdo paratransferir el derecho sobre la variedad siempre y cuando ésta
no hubiere sido entregada fisicamente a un tercero;

C) sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incremento, por cuenta del obtentor,
las existencias del material de reproduccion o de multiplicacion;

d) sean parte de un acuerdo conforme a cual un tercero realizo pruebas de campo o de
laboratorio o pruebas de procesamiento en pequefia escala afin de evaluar la variedad,

€) tengan por objeto & material de cosecha que se hubiese obtenido como producto
secundario o excedente de la variedad o de |as actividades mencionadas en los literales

c) y d) del presente articulo; o,
f) se realicen bagjo cualquier otraformailicita.

Articulo 10.— Unavariedad se considerara distinta, si se diferencia claramente de cualquiera
otra cuya existencia fuese comunmente conocida, ala fecha de presentacion de la solicitud o
de la prioridad reivindicada.

La presentacion en cualquier pais de una solicitud para el otorgamiento del certificado de
obtentor o para lainscripcién de la variedad en un registro oficial de cultivares, hara
comunmente conocida dicha variedad a partir de esafecha, s tal acto condujeraala
concesion del certificado o lainscripcion de la variedad, segun fuere el caso.

Articulo 11.— Unavariedad se considerard homogénea si es suficientemente uniforme en sus
caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles segin su forma de
reproduccion, multiplicacion o propagacion.

Articulo 12.— Una variedad se considerara estable si sus caracteres esenciales se mantienen
inalterados de generacion en generacion y a final de cada ciclo particular de reproducciones,
multiplicaciones o propagaciones.

Articulo 13.— Cada Pais Miembro se asegurara de que ningun derecho relativo ala
designacion registrada como denominacién de la variedad obstaculice su libre utilizacion,
incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

L a designacion adoptada no podra ser objeto de registro como marcay debera ser
suficientemente distintiva con relacion a otras denominaciones anteriormente registradas.
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Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados
de obtentor en dos 0 mas Paises Miembros, se empleara la misma denominacion en todos los
Casos.

Articulo 14.— Lostitulares de los certificados de obtentor podran ser personas naturales o
juridicas. El certificado pertenece a obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido
licitamente.

El obtentor podra reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, s €l
certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesion.

Articulo 15.— El empleador estatal, cualquiera que sea su formay naturaleza, podra ceder
parte de los beneficios econdémicos resultantes de la obtencidn de variedades vegetales a sus
empleados obtentores, para estimular la actividad de investigacion.

CAPITULO IV
DEL REGISTRO

Articulo 16.— Lasolicitud para €l otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva
variedad debera cumplir con las condiciones exigidas en € articulo 7 y deberd acompafiarse
de una descripcion detallada del procedimiento de obtencion de lamisma. Asimismo, de
considerarlo necesario la autoridad nacional competente, con dicha solicitud debera
presentarse también una muestra viva de la variedad o e documento que acredite su depdsito
ante una autoridad nacional competente de otro Pais Miembro.

L os Paises Miembros reglamentaran la forma en que deberan efectuarse los depositos de
muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlo, su
duracion, reemplazo o suministro.

Articulo 17.— El obtentor gozara de proteccién provisiona durante el periodo comprendido
entre la presentacion de la solicitud y la concesion del certificado.

Laaccion por dafios y perjuicios solo podra interponerse una vez concedido € certificado de
obtentor, pero podra abarcar |os dafios causados por €l demandado a partir de la publicacion
de la solicitud.

Articulo 18.— El titular de una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor
presentada en un pais que conceda trato reciproco a Pais Miembro donde se solicite el
registro de la variedad, gozara de un derecho de prioridad por € término de 12 meses, para
requerir la proteccion de la misma variedad ante cualquiera de los demés Paises Miembros.
Este plazo se contara a partir de la fecha de presentacion de la primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, € obtentor deberareivindicar, en la solicitud
posterior, laprioridad de la primera solicitud. La autoridad nacional competente del Pais
Miembro, ante la que se haya presentado la solicitud posterior podra exigir del solicitante que,
en un plazo no inferior de tres meses contados a partir de la fecha de su presentacion,
proporcione una copia de los documentos que constituyan la primera solicitud la cual debera
estar certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada, asi como
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muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos solicitudes es la misma.

Articulo 19.— Laautoridad nacional competente de cada Pais Miembro, emitir& concepto
técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

Articulo 20.— Emitido e concepto técnico favorable y previo cumplimiento del
procedimiento establecido, |a autoridad nacional competente otorgara el certificado de
obtentor.

El otorgamiento del certificado debera ser comunicado ala Juntadel Acuerdo de Cartagena,
quien a su vez lo pondra en conocimiento de los demés Paises Miembros para efectos de su
reconocimiento.

Articulo 21.— El término de duracion del certificado de obtentor sera de 20 a 25 afios para €l
caso de las vides, &rboles forestales, arboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 15 a 20

anos para las demés especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento, segin lo
determine la autoridad nacional competente.

CAPITULO V
DE LASOBLIGACIONESY DERECHOS DEL OBTENTOR

Articulo 22— El titular de una variedad inscrita en €l Registro de Variedades Vegetales
Protegidas tendré la obligacion de mantenerlay reponerla, s fuere € caso, durante toda la
vigenciadel certificado de obtentor.

Articulo 23.— Un certificado de obtentor dara a su titular la facultad de iniciar acciones
administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislacion nacional, a fin de evitar
0 hacer cesar |os actos que constituyan una infraccion o violacion a su derecho y obtener las
medidas de compensacion o de indemnizacién correspondientes.

Articulo 24.— Laconcesion de un certificado de obtentor conferira a su titular el derecho de
impedir que terceros realicen sin su consentimiento |0s siguientes actos respecto del material
de reproduccién, propagacion o multiplicacion de la variedad protegida

a) produccion, reproduccion, multiplicacion o propagacion;

b) preparacion con fines de reproduccion, multiplicacion o propagacion;

c) oferta en venta;

d) venta o cualquier otro acto que impligue la introduccion en el mercado, del material de
reproduccion, propagacion o multiplicacion, con fines comerciales.

€) exportacion;
f) importacion;

g) posesion para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;
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h) utilizacion comercia de plantas ornamentales o partes de plantas como material de
multiplicacion con el objeto de producir plantas ornamentales y fruticolas o partes de plantas
ornamentales, fruticolas o flores cortadas;

i) larealizacion de los actos indicados en los literales anteriores respecto a producto de la
cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del
material de reproduccion o multiplicacién de la variedad protegida, a menos que € titular
hubiese podido razonablemente gjercer su derecho exclusivo en relacién con dicho material
de reproduccion o de multiplicacion.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el gjercicio de los derechos previstos en
los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la
variedad protegida, conforme lo dispone €l articulo 10 de la presente Decision y respecto de
las variedades cuya produccion requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podra conferir a titular, el derecho de impedir que terceros
realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto alas
variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una
variedad esencialmente derivada.

Articulo 25.— El derecho de obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que
terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se redlice:

a) en &l &mbito privado, con fines no comerciales;
b) atitulo experimental; v,

c) Parala obtencién y explotacion de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad
esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva variedad podra ser registrada
anombre de su obtentor.

Articulo 26.— No lesiona &l derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, 0
venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de lavariedad
protegida. Se exceptla de este articulo la utilizacién comercia del material de multiplicacion,
reproduccion o propagacion, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies
fruticolas, ornamentales y forestales.

Articulo 27.— El derecho de obtentor no podra gjercerse respecto de |os actos sefialados en €l
articulo 24 de la presente Decision, cuando € material de la variedad protegida ha sido
vendido o comercializado de cualquier otra manera por € titular de ese derecho, o con su
consentimiento, salvo que esos actos impliquen:

a) Una nueva reproduccion, multiplicacion o propagacion de la variedad protegida con la
limitacion sefialada en el articulo 30 de la presente Decision;

b) una exportacion del materia de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un pais
gue no otorgue proteccion alas variedades de la especie vegeta ala que pertenezca la
variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o
industrial.
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Articulo 28.— En caso de ser necesario, |os Paises Miembros podrén adoptar medidas para
reglamentar o controlar en su territorio, la produccion o la comercializacion, importacion o
exportacion del materia de reproduccion o de multiplicacién de una variedad, siempre que
tales medidas no impliquen un desconocimiento de |os derechos de obtentor reconocidos por
la presente Decision, ni impidan su gercicio.

CAPITULO VI
DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Articulo 29.— El titular de un certificado de obtentor podra conceder licencias parala
explotacion de la variedad.

Articulo 30.— Con el objeto de asegurar una adecuada explotacion de la variedad protegida,
en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés publico, los Gobiernos Nacionales
podran declararla de libre disponibilidad, sobre la base de una compensacion equitativa para
el obtentor.

La autoridad nacional competente determinara el monto de las compensaciones, previa
audiencia alas partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotacién de la
variedad objeto de lalicencia

Articulo 31.— Durante la vigencia de la declaracion de libre disponibilidad, 1a autoridad
nacional competente permitira la explotacion de la variedad a las personas interesadas que
ofrezcan garantias técnicas suficientes y se registren paratal efecto ante ella.

Articulo 32.— Ladeclaracién de libre disponibilidad permanecera vigente mientras subsistan
las causas que la motivaron y hasta un plazo méaximo de dos afios prorrogables por una sola
vez y hasta por igua término, s las condiciones de su declaracion no han desaparecido al
vencimiento del primer término.

CAPITULO VII
DE LA NULIDAD Y CANCELACION

Articulo 33.— Laautoridad nacional competente, de oficio o a solicitud de parte, declarara
nulo el certificado de obtentor cuando se compruebe que:

a) La variedad no cumplia con los requisitos de ser nuevay distinta a momento de su
otorgamiento;

b) la variedad no cumplia con las condiciones fijadas en los articulos 11 y 12 de la presente
Decision, a momento de su otorgamiento;

) se comprueba gque fue conferido a una persona que no tenia derecho a mismo.
Articulo 34.— Para mantener en vigencia € certificado de obtentor deberan pagarse |as tasas

correspondientes, de conformidad con |as disposiciones previstas en la legislacién interna de
los Paises Miembros.
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El titular gozara de un plazo de gracia de seis meses contados desde € vencimiento del plazo
estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con € recargo que correspondiera. Durante
el plazo de gracia, € certificado de obtentor mantendra su plena vigencia.

Articulo 35.— Laautoridad nacional competente declarara la cancelacion del certificado en
los siguientes casos:

a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones
de homogeneidad y estabilidad;

b) cuando €l obtentor no presente la informacién, documentos o material necesarios para
comprobar e mantenimiento o lareposicion de la variedad registrada;

¢) cuando a haber sido rechazada la denominacion de la variedad, e obtentor no proponga,
dentro del término establecido, otra denominacion adecuada;

d) cuando € pago de latasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia

Articulo 36.— Toda nulidad, caducidad, cancelacién, cese o pérdida de un derecho de obtentor
serd comunicada a la Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de
emitido e pronunciamiento correspondiente, el cual debera ademés ser debidamente
publicado en el Pais Miembro, ocurrido lo cual, la variedad pasara a ser de dominio publico.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 37.— Créase el Comité Subregional parala Proteccion de las Variedades Vegetales,
integrado por dos representantes de cada uno de los Paises Miembros. La Junta gercerala
Secretaria Técnica del Comité.

Articulo 38.— El Comité a que se refiere el articulo anterior, tendra las siguientes funciones:

a) Considerar la elaboracion de un inventario actualizado de la biodiversidad existente en la
Subregiéon Andinay, en particular, de las variedades vegetal es susceptibles de registro;

b) elaborar las directrices para la homologacién de los procedimientos, examenes, pruebas de
laboratorio y depdsito o cultivo de muestras que fueren necesarias para € registro de la
variedad;

c) elaborar los criterios técnicos de distinguibilidad de acuerdo al estado de latécnica, afin de
determinar la cantidad minima de caracteres que deben variar para poder considerar que una
variedad difiere de otra;

d) analizar |os aspectos referidos al ambito de proteccion de la variedades esencialmente
derivadas y proponer normas comunitarias sobre dicha materia.

Articulo 39.— Las recomendaciones del Comité serén presentadas ala Comision através de la
Junta para su consideracion.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.— Unavariedad que no fuese nueva a lafecha en que € Registro de un Pais
Miembro quedara abierto a la presentacion de solicitudes, podra inscribirse no obstante |o
dispuesto en € articulo 4 de la presente Decision, si se cumplen las siguientes condiciones:

a) La solicitud se presenta dentro del afio siguiente a la fecha de apertura del Registro para el
género o especie correspondiente ala variedad; y,

b) la variedad ha sido inscrita en un registro de cultivares de alguno de los Paises Miembros, o
en un registro de variedades protegidas de algun pais que tuviera legislacion especial en
materia de proteccion de variedades vegetales y que conceda trato reciproco a Pais Miembro
donde se presente la solicitud.

Lavigenciadel certificado de obtentor concedido en virtud de la presente disposicion serd
proporcional a periodo que ya hubiese transcurrido desde la inscripcién o registro en € paisa
que hace referencia € literal b) del presente articulo. Cuando la variedad se hubiese inscrito
en varios paises, se aplicaralainscripcion o registro de fecha més antigua.

SEGUNDA.— Laautoridad nacional competente en cada Pais Miembro reglamentarala
presente Decision en un plazo de noventa dias contados a partir de la fecha de su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERA.— Los Paises Miembros aprobaran, antes del 31 de diciembre de 1994, un
Régimen Comun sobre acceso a los recursos biogenéticos y garantia ala bioseguridad de la
Subregién, de conformidad con lo dispuesto en e Convenio sobre la Diversidad Biologica
adoptado en Rio de Janeiro €l 05 de junio de 1992.

Dada en la ciudad de Santafé de Bogoté, Colombia, alos veintiun dias del mes de octubre de
mil novecientos noventa y tres.

[Sigue & Anexo Il]
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ANEXO I

DECISION 351
REGIMEN COMUN SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Articulo 30 del Acuerdo de Cartagenay la Propuesta 261 de la Junta;

DECIDE:

Aprobar € siguiente:

CAPITULO | )

DEL ALCANCE DE LA PROTECCION

Articulo 1.- Las disposiciones de la presente Decision tienen por finalidad reconocer una
adecuaday efectiva proteccion alos autores y demés titulares de derechos, sobre las obras del
ingenio, en el campo literario, artistico o cientifico, cualquiera que sea €l géenero o formade
expresion y sin importar €l mérito literario o artistico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capitulo X de la presente
Decision.

Articulo 2.- Cada Pais Miembro concedera a los nacionales de otro pais, una proteccion no menos
favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de Derecho de Autor y Derechos
Conexos.

Articulo 3.- A los efectos de esta Decision se entiende por:

- Autor: Personafisica que realizala creacién intel ectual.

- Artistaintérprete o g ecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o
gjecuta en cualquier forma una obra.

- Autoridad Nacional Competente: Organo designado al efecto, por lalegislacion
nacional sobre la materia

- Copia o gjemplar: Soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de
reproduccion.

- Der echohabiente: Persona natural o juridica a quien por cuaquier titulo se transmiten
derechos reconocidos en la presente Decision.

- Distribucion al publico: Puesta adisposicion del pablico del original o copias de la obra
mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otraforma.
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Divulgacién: Hacer accesible la obra a publico por cualquier medio o procedimiento.

Emision: Difusidn a distancia de sonidos o de imagenes y sonidos para su recepcion por
el publico.

Fijacion: Incorporacion de signos, sonidos 0 imagenes sobre una base materia que
permita su percepcion, reproduccion o comunicacion.

Fonograma: Toda fijacion exclusivamente sonora de |os sonidos de una representacion o
gjecucion o de otros sonidos. Las grabaciones gramofénicas y magnetofonicas se
consideran copias de fonogramas.

Grabacion Efimera: Fijacion sonora 0 audiovisual de una representacion o gjecucion o
de una emision de radiodifusion, realizada por un periodo transitorio por un organismo de
radiodifusién, utilizando sus propios medios, y empleada en sus propias emisiones de
radiodifusion.

Obra: Toda creacion intelectual original de naturaleza artistica, cientifica o literaria,
susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

Obra audiovisual: Toda creacién expresada mediante una serie de imagenes asociadas,
con 0 sin sonorizacion incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a
través de aparatos de proyeccion o cualquier otro medio de comunicacion de laimagen 'y
de sonido, independientemente de las caracteristicas del soporte material que la contiene.

Obra de arte aplicado: Creacidn artistica con funciones utilitarias o incorporada en un
articulo Util, ya sea una obra de artesania o producida en escala industrial.

Obra Plastica o de bellas artes: Creacion artistica cuyafinalidad apelaa sentido estético
de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografias. No
quedan comprendidas en la definicidn, alos efectos de la presente Decision, las
fotografias, las obras arquitectonicas y las audiovisuales.

Oficina Nacional Competente: Organo administrativo encargado de la protecciéon y
aplicacion del Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Organismo de radiodifusion: Empresa de radio o television que transmite programas al
publico.

Productor: Persona natura o juridica que tiene lainiciativa, la coordinacion y la
responsabilidad en la produccion de la obra, por egemplo, de la obra audiovisual o del
programa de ordenador.

Productor de fonogramas: Persona natural o juridica bagjo cuyainiciativa,
responsabilidad y coordinacion, se fijan por primera vez los sonidos de una gjecucion u
otros sonidos.
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Programa de ordenador (Software€): Expresién de un conjunto de instrucciones
mediante palabras, codigos, planes 0 en cualquier otraformaque, a ser incorporadas en
un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato
electronico o similar capaz de elaborar informaciones-, g ecute determinada tarea u
obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la
documentacion técnica 'y los manuales de uso.

Publicacion: Produccion de gjemplares puestos al acance del publico con el
consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales
gjemplares permita satisfacer las necesidades razonables del publico, teniendo en cuenta
la naturaleza de la obra.

Retransmision: Reemision de una sefial o de un programa recibido de otra fuente,
efectuada por difusion inalambrica de signos, sonidos o imagenes, o mediante hilo, cable,
fibra Optica u otro procedimiento analogo.

Titularidad: Calidad del titular de derechos reconocidos por |a presente Decision.

Usos honrados: Los que no interfieren con la explotacion normal de la obra ni causan un
perjuicio irrazonable a los intereses legitimos del autor.

Uso personal: Reproduccion u otra forma de utilizacion, de la obra de otra persona, en un
solo giemplar, exclusivamente para el propio uso de un individuo, en casos tales como la
investigacion y e esparcimiento personal.

CAPITULO 11 )
DEL OBJETO DE LA PROTECCION

Articulo 4.- La proteccién reconocida por la presente Decision recae sobre todas las obras
literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier formao
medio conocido o por conocer, Y que incluye, entre otras, |as siguientes:

a)

b)
c)
d)
€)

f)

o)

L as obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra
expresada mediante |etras, signos 0 marcas convencionales;

Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;
Las composiciones musicales con letrao sin ellg;

Las obras draméticas y dramético-musicales,

Las obras coreogréficas y las pantomimas;

Las obras cinematogréficas y demés obras audiovisuales expresadas por cual quier
procedimiento;

Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografias;
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h)  Lasobras de arquitectura;
) Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia;
i) Las obras de arte aplicado;

k) Lasilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejosy las obras pléasticas relativas ala
geografia, latopografia, la arquitectura o las ciencias;

) L os programas de ordenador;

m) Lasantologias o compilaciones de obras diversasy |as bases de datos, que por la seleccion
o disposicion de las materias constituyan creaciones personales.

Articulo 5.- Sin perjuicio de los derechos del autor de la obra preexistente y de su previa
autorizacion, son obras del ingenio distintas de la original, las traducciones, adaptaciones,
transformaciones o arreglos de otras obras.

Articulo 6.- Los derechos reconocidos por la presente Decision son independientes de la
propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra

Articulo 7.- Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cua las ideas del autor son
descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de proteccion las ideas contenidas en las obras literarias y artisticas, o €l contenido
ideol dgico o técnico de las obras cientificas, ni su aprovechamiento industrial o comercial.

CAPITULO 111
DE LOSTITULARES DE DERECHOS

Articulo 8.- Se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudénimo u
otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra.

Articulo 9.- Una persona natural o juridica, distinta del autor, podra ostentar latitularidad de los
derechos patrimoniales sobre |a obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones
internas de los Paises Miembros.

Articulo 10.- Las personas naturales o juridicas gjercen latitularidad originaria o derivada, de
conformidad con lalegislacion nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por
su encargo o bajo relacion laboral, salvo prueba en contrario.

CAPITULO IV
DEL DERECHO MORAL

Articulo 11.- El autor tiene e derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable
de:
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a)  Conservar laobrainédita o divulgarla;
b) Relvindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; vy,

c)  Oponerse atoda deformacion, mutilacion o modificacion que atente contra €l decoro de la
obra o la reputacion del autor.

A lamuerte del autor, € gercicio de los derechos morales correspondera a sus derechohabientes,
por el plazo a que serefiere € Capitulo VI de la presente Decision. Una vez extinguido el
derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumiran la defensa de la
paternidad del autor y de laintegridad de su obra.

Articulo 12.- Las legislaciones internas de los Paises Miembros podran reconocer otros derechos
de orden moral.

CAPITULO V
DE LOSDERECHOS PATRIMONIALES

Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen € derecho exclusivo de realizar,
autorizar o prohibir:

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedi miento;

b) La comunicacién publica de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las
palabras, os signos, |os sonidos o las imagenes;

C) La distribucién pablica de ggemplares o copias de la obra mediante la venta,
arrendamiento o alquiler;

d) Laimportacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias hechas sin autorizacion
del titular del derecho;

e) La traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacién de la obra

Articulo 14.- Se entiende por reproduccion, lafijacion de la obra en un medio que permita su
comunicacion o la obtencién de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o
procedimiento.

Articulo 15.- Se entiende por comunicacion publica, todo acto por €l cual una pluralidad de
personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso ala obra sin previa distribucion
de gemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

a) L as representaciones escénicas, recitales, disertacionesy g ecuciones publicas de las obras
draméticas, dramatico-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o
procedimiento;
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b) La proyeccion o exhibicion publica de las obras cinematogréficas y de las demas obras
audiovisuales;

C) La emision de cual esquiera obras por radiodifusion o por cualquier otro medio que sirva
para la difusién inaldmbrica de signos, sonidos o imégenes.

El concepto de emisién comprende, asimismo, |a produccién de sefid es desde una
estacion terrestre hacia un satélite de radiodifusion o de telecomunicacion;

d) Latransmisiéon de obras a publico por hilo, cable, fibra dptica u otro procedimiento
and ogo, sea 0 no mediante abono;

€) Laretransmision, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una
entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada;

f) Laemisién o transmision, en lugar accesible a publico mediante cualquier instrumento
idoneo, de la obra difundida por radio o television;

0 Laexposicion publica de obras de arte o sus reproducciones,

h) El acceso publico a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicacion, cuando
éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,

1) En general, ladifusion, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los
signos, las palabras, 1os sonidos o las iméagenes.

Articulo 16.- Los autores de obras de arte y, a su muerte, sus derechohabientes, tienen el derecho
inalienable de obtener una participacion en las sucesivas ventas que se realicen sobre la obra, en
subasta publica o por intermedio de un negociante profesional en obras de arte. Los Paises
Miembros reglamentaran este derecho.

Articulo 17.- Las legislaciones internas de |os Paises Miembros podran reconocer otros derechos
de caracter patrimonial.

CAPITULO VI
DE LA DURACION DE LA PROTECCION

Articulo 18.- Sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 59, la duracion de la proteccion de los
derechos reconocidos en la presente Decision, no sera inferior alavida del autor y cincuenta afios
después de su muerte.

Cuando latitularidad de los derechos corresponda a una persona juridica, €l plazo de proteccion
no serainferior a cincuenta afios contados a partir de la realizacién, divulgacion o publicacion de
laobra, seglin e caso.
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Articulo 19.- Los Paises Miembros podran establecer, de conformidad con €l Convenio de Berna
parala Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, que € plazo de proteccion, para
determinadas obras, se cuente a partir de lafecha de su realizacién, divulgacion o publicacion.

Articulo 20.- El plazo de proteccion se contara a partir del primero de enero del afio siguiente a
de lamuerte del autor o a de la realizacion, divulgacién o publicacion de la obra, seguin proceda.

CAPITULO VII
DE LASLIMITACIONESY EXCEPCIONES

Articulo 21.- Las limitacionesy excepciones a Derecho de Autor que se establezcan mediante las
legislaciones internas de los Paises Miembros, se circunscribiran a aquellos casos que no atenten
contra la normal explotacién de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legitimos
intereses del titular o titulares de los derechos.

Articulo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en e Capitulo V y en € articulo anterior, seralicito
realizar, sin la autorizacion del autor y sin €l pago de remuneracion alguna, 10s siguientes actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, sempre que se indique lafuente y el nombre
del autor, a condicidn que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la
medida justificada por € fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprogréficos para la ensefianza o para la realizacion de examenes
en instituciones educativas, en la medida justificada por € fin que se persiga, articulos
licitamente publicados en periddicos o colecciones periddicas, o breves extractos de obras
licitamente publicadas, a condicion que tal utilizacion se haga conforme a los usos
honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transaccion atitulo oneroso, ni
tenga directa o indirectamente fines de lucro;

C) Reproducir en formaindividual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades
no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el gjemplar respectivo se
encuentre en |la coleccion permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproduccion se
realice con los siguientes fines:

1) Preservar € g emplar y sustituirlo en caso de extravio, destruccion o inutilizacion;
0,

2) Sustituir, en la coleccion permanente de otra biblioteca o archivo, un gemplar que
se haya extraviado, destruido o inutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida
justificada por € fin que se persiga;

€) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusion o transmision pablica por
cable, articulos de actualidad, de discusién econémica, politica o religiosa publicados en
periddicos o colecciones periodicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo
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carécter, en los casos en que la reproduccion, laradiodifusion o la transmision publica no
se hayan reservado expresamente;

Reproducir y poner a acance del publico, con ocasion de las informaciones relativas a
acontecimientos de actualidad por medio de la fotografia, la cinematografia o por la
radiodifusion o transmision publica por cable, obras vistas u oidas en € curso de tales
acontecimientos, en la medida justificada por € fin de la informacion;

Reproducir por la prensa, la radiodifusion o la transmision publica, discursos politicos, asi
como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados durante actuaciones
judiciales u otras obras de carécter similar pronunciadas en publico, con fines de
informacién sobre los hechos de actualidad, en la medida en que lo justifiquen los fines
perseguidos, y conservando |os autores sus derechos a la publicacion de colecciones de
tales obras;

Readlizar la reproduccidn, emisién por radiodifusion o transmisién publica por cable, de la
imagen de una obra arquitectonica, de una obra de las bellas artes, de una obra fotografica
o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un
lugar abierto al publico;

Larealizacion, por parte de los organismos de radiodifusion, de grabaciones efimeras
mediante sus propios equipos y para su utilizacion en sus propias emisiones de
radiodifusion, de una obra sobre la cual tengan € derecho para radiodifundirla. El
organismo de radiodifusién estara obligado a destruir tal grabacién en el plazo o
condiciones previstas en cada legislacion nacional;

Realizar la representacion o gjecucion de una obra en € curso de las actividades de una
institucién de ensefianza por €l personal y los estudiantes de tal institucién, siempre que
no se cobre por la entrada ni tenga algun fin lucrativo directo o indirecto, y €l publico esté
compuesto exclusivamente por €l persona y estudiantes de la institucion o padres o
tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la
institucion;

Larealizacion de una transmision o retransmision, por parte de un organismo de
radiodifusion, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal
retransmision o transmision pablica, sea simulténea con la radiodifusion original y que la
obra se emita por radiodifusion o se transmita publicamente sin alteraciones.

CAPITULO VIII
DE LOSPROGRAMAS DE ORDENADOR Y BASES DE DATOS

Articulo 23.- Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras
literarias. Dicha proteccién se extiende tanto a los programas operativos como a los programas
aplicativos, ya sea en forma de cddigo fuente o codigo objeto.

En estos casos, sera de aplicacion o dispuesto en € articulo 6 bis del Convenio de Berna parala
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, referente a los derechos morales.
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Sin perjuicio de ello, los autores o titulares de los programas de ordenador podran autorizar las
modificaciones necesarias para la correcta utilizacion de los programas.

Articulo 24.- El propietario de un gemplar del programa de ordenador de circulacion licita podra
realizar una copia 0 una adaptacién de dicho programa, siempre y cuando:

a)  Seaindispensable parala utilizacion del programa; o,

b)  Seacon fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia
legitimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por dafio o pérdida.

Articulo 25.- La reproduccion de un programa de ordenador, incluso para uso personal, exigirala
autorizacion del titular de los derechos, con excepcidn de la copia de seguridad.

Articulo 26.- No constituye reproduccion ilegal de un programa de ordenador, la introduccion del
mismo en la memoriainterna del respectivo aparato, para efectos de su exclusivo uso personal.

No seralicito, en consecuencia, € aprovechamiento del programa por varias personas, mediante
lainstalacion de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento analogo, sin el consentimiento
del titular de los derechos.

Articulo 27.- No constituye transformacion, a los efectos previstos en la presente Decision, la
adaptacion de un programa realizada por €l usuario para su exclusiva utilizacion.

Articulo 28.- Las bases de datos son protegidas siempre que la seleccion o disposicion de las
materias constituyan una creacion intelectual. La proteccidn concedida no se hara extensiva alos
datos o informacion compilados, pero no afectara |os derechos que pudieran subsistir sobre las
obras 0 materiales que la conforman.

CAPITULOIX ,
DE LA TRANSMISION Y CESION DE DERECHOS

Articulo 29.- El derecho de autor puede ser transmitido por sucesion de acuerdo alo dispuesto en
la legislacion nacional aplicable.

Articulo 30.- Las disposiciones relativas ala cesién o concesion de derechos patrimonialesy alas
licencias de uso de las obras protegidas, se regiran por lo previsto en las legisaciones internas de
los Paises Miembros.

Articulo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales, asi como |as autorizaciones 0
licencias de uso, se entenderan limitadas a las formas de explotacion y demas modalidades
pactadas expresamente en el contrato respectivo.

Articulo 32.- En ninguin caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones
internas de los Paises Miembros, podran exceder los limites permitidos por € Convenio de Berna
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para la proteccién de las obras literarias y artisticas o por la Convencién Universal sobre Derecho
de Autor.

CAPITULO X
DE LOS DERECHOS CONEXOS

Articulo 33.- La proteccion prevista para los Derechos Conexos no afectara en modo alguno la
proteccion del derecho de autor sobre las obras cientificas, artisticas o literarias. En consecuencia,
ninguna de las disposiciones contenidas en este Capitulo podré interpretarse de maneratal que
menoscabe dicha proteccion. En caso de conflicto, se estard siempre alo que mas favorezca a
autor.

Articulo 34.- Los artistas intérpretes o gjecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la
comunicacion a publico en cualquier forma de sus interpretaciones 'y € ecuciones no fijadas, asi
como lafijacién y la reproduccion de sus interpretaciones o € ecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes o g ecutantes no podran oponerse ala comunicacion publica
de su interpretacion o gjecucioén, cuando constituyan por si mismas una g ecucion radiodifundida
0 se hagan a partir de unafijacion previamente autorizada.

Articulo 35.- Ademas de los derechos reconocidos en el articulo anterior, los artistas intérpretes
tienen el derecho de:

a) Exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretacion o gjecucion que se
redice; y,
b) Oponerse atoda deformacion, mutilacion o cualquier otro atentado sobre su interpretacion

0 g ecucion que pueda lesionar su prestigio o reputacion.
Articulo 36.- El término de proteccion de |los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o
€jecutantes, no podra ser menor de cincuenta afios, contado a partir del primero de enero del afio
siguiente a aquél en que tuvo lugar lainterpretacion o gecucion, o de su fijacion, s éste fuere el
caso.
Articulo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de:
a) Autorizar o prohibir la reproduccién directa o indirecta de sus fonogramas,

b) Impedir la importacion de copias del fonograma, hechas sin la autorizacion del titular;

C) Autorizar o prohibir la distribucién publica del original y de cada copia del mismo,
mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribucion al publico; y,

d) Percibir una remuneracion por cada utilizacion del fonograma o copias del mismo con
fines comerciales, la que podra ser compartida con los artistas intérpretes o gjecutantes en
los términos gque establezcan las legidaciones internas de los Paises Miembros.
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Articulo 38.- El término de proteccion de |os derechos de |os productores de fonogramas, no
podra ser menor a cincuenta afios, contado a partir del primero de enero del afio siguiente a que
seredizd lafijacion.

Articulo 39.- Los organismos de radiodifusién gozan del derecho exclusivo de autorizar o
prohibir:

a)  Laretransmision de sus emisiones por cualquier medio o procedi miento;
b) Lafijacion de sus emisiones sobre una base material; y,
c) Lareproduccion de unafijacion de sus emisiones.

Articulo 40.- Laemision a que serefiere el articulo anterior, incluye la produccion de sefides
portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusién o telecomunicacion, y
comprende la difusion al publico por una entidad que emita o difunda emisiones de otras,
recibidas a través de cualquiera de |os mencionados satélites.

Articulo 41.- El término de proteccion de los derechos de |os organismos de radiodifusion, no
podra ser menor a cincuenta afios, contado a partir del primero de enero del afio siguiente a aquél
en gue se hayarealizado la emision.

Articulo 42.- En los casos permitidos por la Convencion de Roma para la Proteccion de los
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, |os Productores de Fonogramas y los Organismos de
Radiodifusion, las legidaciones internas de |os Paises Miembros podrén establecer limites alos
derechos reconocidos en el presente Capitulo.

CAPITULO XI
DE LA GESTION COLECTIVA

Articulo 43.- Las sociedades de gestion colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos,
estaran sometidas a lainspeccién y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina
nacional competente la correspondiente autorizacion de funcionamiento.

Articulo 44.- La afiliacion de los titulares de derechos a una sociedad de gestion colectiva de
Derecho de Autor o de Derechos Conexos, sera voluntaria, salvo disposicién expresa en contrario
de lalegidacién interna de los Paises Miembros.

Articulo 45.- La autorizacién a que se refiere € articulo anterior, se concedera en cumplimiento
de los siguientes requisitos:

a) Que las sociedades de gestion colectiva se constituyan de conformidad con las leyes que
rigen estas sociedades en cada uno de los Paises Miembros,

b) Que las mismas tengan como objeto social la gestion del Derecho de Autor o de los
Derechos Conexos;



f)

o)
h)

)

K)
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Que se obliguen a aceptar la administracién del Derecho de Autor o Derechos Conexos
que se le encomienden de acuerdo con su objeto y fines;

Que se reconozca a los miembros de la sociedad un derecho de participacién apropiado en
las decisiones de la entidad;

Que las normas de reparto, una vez deducidos los gastos administrativos hasta por €
porcentaje maximo previsto en las disposiciones legales o estatutarias, garanticen una
distribucién equitativa entre los titulares de los derechos, en forma proporcional ala
utilizacion real de las obras, interpretaciones 0 gjecuciones artisticas, o fonogramas, segiin
el caso;

Que de los datos aportados y de la informacién obtenida, se deduzca que la sociedad
reline las condiciones necesarias para garantizar € respeto a las disposiciones legales, y
una eficaz administracion de los derechos cuya gestion solicita;

Que tengan reglamentos de socios, de tarifas y de distribucion;

Que se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulacion
nacional, € balance general, los estados financieros, asi como las tarifas generales por €l
uso de los derechos que representan;

Que se obliguen aremitir a sus miembros, informacion periddica, completay detallada
sobre todas |las actividades de la sociedad que puedan interesar al gjercicio de sus
derechos;

Que se obliguen, salvo autorizacion expresa de la Asamblea General, a que las
remuneraciones recaudadas no se destinen a fines distintos a de cubrir los gastos
efectivos de administracién de los derechos respectivos y distribuir € importe restante de
las remuneraciones, una vez deducidos esos gastos;

Que se obliguen a no aceptar miembros de otras sociedades de gestion colectiva del
mismo género, del pais o del extranjero, que no hubieran renunciado previay
expresamente a ellas;

Que cumplan con los demés requisitos establecidos en las legislaciones internas de los
Paises Miembros.

Articulo 46.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en €l presente Capitulo, |a autorizacion
de la sociedad de gestion colectiva podré ser revocada de conformidad con lo dispuesto en las
legislaciones internas de los Paises Miembros.

Articulo 47.- La autoridad nacional competente podra imponer a las sociedades de gestion
colectiva, las siguientes sanciones:

a)

b)

Amonestacion;

Multa;
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C)  Suspension;y,
d) Lasdemas que establezcan las legislaciones internas de los Paises Miembros.

Articulo 48.- Lastarifas a cobrar por parte de las entidades de gestién colectiva deberan ser
proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilizacion de las obras, interpretaciones o
gjecuciones artisticas o producciones fonogréficas, segun sea el caso, salvo que las legislaciones
internas de los Paises Miembros expresamente dispongan algo distinto.

Articulo 49.- Las sociedades de gestion colectiva estaran legitimadas, en los términos que
resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para
gjercer los derechos confiados a su administracion y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos y judiciales.

Articulo 50.- A fin de surtir efectos frente a terceros, |as sociedades de gestion colectiva estéan
obligadas a inscribir ante la oficina nacional competente, en |os términos que determinen las
legislaciones internas de los Paises Miembros, la designacion de los miembros de sus 0rganos
directivos, asi como los instrumentos que acrediten |as representaciones que gjerzan de
asociaciones u organizaciones extranjeras.

CAPITULO XII
DE LAS OFICINAS NACIONALES COMPETENTES
DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXQOS

Articulo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son
competentes para:

a) Organizar y administrar €l Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos;

b) Ejercer 1a funcién de autorizacion, inspeccion y vigilancia de las asociaciones o entidades
de gestion colectiva;

C) Intervenir por via de conciliacién o arbitraje, en los conflictos que se presenten con
motivo del goce o gercicio del Derecho de Autor o de los Derechos Conexos, de
conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los Paises Miembros;

d) Aplicar, de oficio 0 a peticion de parte, las sanciones contempladas en la presente
Decision o en las legidaciones internas de los Paises Miembros,

€) Desarrollar programas de difusion, capacitacion y formacion en Derecho de Autor y
Derechos Conexos;
f) Ejercer, de oficio 0 a peticion de parte, funciores de vigilancia e inspeccion sobre las

actividades que puedan dar lugar a gjercicio del Derecho de Autor o los Derechos
Conexos, en los términos establecidos por cada legislacion interna;

0 L as demas que determinen las respectivas legislaciones interres de los Paises Miembros.
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Articulo 52.- La proteccion que se otorga a las obras literarias y artisticas, interpretacionesy
demés producciones salvaguardadas por € Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los
términos de la presente Decision, no estara subordinada a ningun tipo de formalidad. En
consecuencia, laomision del registro no impide e goce o € gercicio de los derechos reconocidos
en la presente Decision.

Articulo 53.- El registro es declarativo y no constitutivo de derechos. Sin perjuicio de ello, la
inscripcion en el registro presume ciertos los hechos y actos que en ella consten, salvo prueba en
contrario. Toda inscripcion deja a salvo los derechos de terceros.

Articulo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o juridica, podré autorizar la utilizacion de
una obra, interpretacion, produccién fonografica o emision de radiodifusion o prestar su apoyo
para su utilizacién, si @ usuario no cuenta con la autorizacion expresa previa del titular del
derecho o de su representante. En caso de incumplimiento sera solidariamente responsable.

CAPITULO Xl11
DE LOS ASPECTOS PROCESALES

Articulo 55.- Los procedimientos que se sigan ante |as autoridades nacionales competentes,
observaran el debido y adecuado proceso, segun |os principios de economia procesal, celeridad,
igualdad de las partes ante la ley, eficacia e imparcialidad. Asimismo, permitiran que las partes
conozcan de todas las actuaciones procesales, salvo disposicién especial en contrario.

Articulo 56.- La autoridad nacional competente, podra ordenar las medidas cautelares siguientes:

a)  El ceseinmediato de la actividad ilicita;

b) Laincautacion, € embargo, decomiso o secuestro preventivo, segun corresponda, de los
gjemplares producidos con infraccién de cualquiera de |os derechos reconocidos en la

presente Decision;

C) La incautacion, embargo, decomiso 0 secuestro, de los aparatos o medios utilizados para
la.comision del ilicito.

L as medidas cautelares no se aplicaran respecto del g emplar adquirido de buenafey parael
exclusivo uso personal.

Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podr& asimismo ordenar o siguiente:

a) El pago al titular del derecho infringido de una reparacion o indemnizacion adecuada en
compensacion por los dafios y perjuicios sufridos con motivo de la violacion de su
derecho;

b) Que € infractor asuma el pago de las costas del proceso en que hayaincurrido € titular
del derecho infringido;
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C) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los gjemplares que constituyan
infraccion del derecho;

d) L as sanciones penal es equivalentes a aguellas que se aplican a delitos de similar
magnitud.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 58.- Los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de
datos, por su caracter de compilaciones, gozan de la proteccién por el derecho de autor, aun
cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Decision.

Articulo 59.- Los plazos de proteccién menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las
legislaciones internas de los Paises Miembros, quedaran automati camente prorrogados hasta el
vencimiento de los plazos dispuestos en la presente Decision.

No obstante, se aplicarén los plazos de proteccion contemplados en las legislaciones internas de
los Paises Miembros, si éstos fueran mayores que los previstos en la presente Decision.

Articulo 60.- Los derechos sobre obras que no gozaban de proteccion conforme a las normas
legales nacionales anteriores a la presente Decision, por no haber sido registradas, gozaran
autométicamente de la proteccion reconocida por ésta, sin perjuicio de los derechos adquiridos
por terceros con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma, siempre que se trate de
utilizaciones ya realizadas o en curso en dicha fecha.

Articulo 61.- Los Paises Miembros, con miras ala consolidacion de un sistema de administracion
comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicacion de las disposiciones contenidas en
la presente Decision, y a propender la autonomia 'y modernizacion de las oficinas nacionales
competentes, asi como de |los sistemas y servicios de informacion.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.- Las sociedades de gestion colectiva existentes, se
adecuaran alo dispuesto en & Capitulo XI, en un plazo no mayor de tres meses contados a partir
de la fecha de entrada en vigencia de la presente Decision.

Dada en la ciudad de Lima, Pert, alos diecisiete dias del mes de diciembre de mil novecientos
noventay tres.

[Sigue & Anexo Il1]
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ANEXO Il

DECISION 391
REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO A LOSRECURSOS GENETICOS

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTAS: LaTerceraDisposicion Transitoria de la Decision 345 de la Comisiéony la
Propuesta 284/Rev. 1 de la Junta;

CONSIDERANDO:

Que los Paises Miembros son soberanos en el uso y aprovechamiento de sus recursos,
principio que ha sido ratificado ademas por e Convenio sobre Diversidad Bioldgica suscrito
en Rio de Janeiro en junio de 1992 y refrendado por los cinco Paises Miembros,

Que los Paises Miembros cuentan con un importante patrimonio biologico y genético que
debe preservarse y utilizarse de manera sostenible;

Que los paises andinos se caracterizan por su condicién multiétnicay pluricultural;

Que ladiversidad biolégica, 10s recursos genéticos, €l endemismo y rareza, asi como los
conocimientos, innovaciones y préacticas de las comunidades indigenas, afroamericanas y
locales asociados a éstos, tienen un valor estratégico en el contexto internacional;

Que es necesario reconocer la contribucion histérica de las comunidades indigenas,
afroamericanas y locales a la diversidad bioldgica, su conservacion y desarrolloy ala
utilizacion sostenible de sus componentes, asi como |os beneficios que dicha contribucion
generg;

Que existe una estrecha interdependencia de las comunidades indigenas, afroamericanas y
locales con los recursos biol6gicos que debe fortalecerse, en funcion de la conservacion de la
diversidad biolégicay € desarrollo econdmico y social de las mismasy de los Paises
Miembros;

Que es necesario fortalecer laintegracion y la cooperacion cientifica, técnicay cultural, asi
como € desarrollo armonico e integral de los Paises Miembros;

Que los recursos genéticos tienen un gran valor econémico, por ser fuente primaria de
productos y procesos para laindustria;

DECIDE:
Aprobar el siguiente:

REGIMEN COMUN SOBRE ACCESO A LOSRECURSOS GENETICOS

TITULO |
DE LASDEFINICIONES
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Articulo 1.— Paralos efectos de la presente Decision se entendera por:

ACCESO: Obtencién y utilizacion de los recursos genéticos conservados en condiciones ex
situ ein situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles,
con fines de investigacion, prospeccion bioldgica, conservacion, aplicacion industrial o
aprovechamiento comercial, entre otros.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Entidad u organismo publico estatal designado
por cada Pais Miembro, autorizado para proveer el recurso genético o sus productos derivados
y por ende suscribir o fiscalizar los contratos de acceso, realizar las acciones previstas en este
régimen comun y velar por su cumplimiento.

BIOTECNOLOGIA: Toda aplicacion tecnol 6gica que utilice sistemas biol gicos u
organismos vivos, partes de ellos o sus derivados, parala creacion o modificacion de
productos o0 procesos para usos especificos.

CENTRO DE CONSERVACION EX SITU: Persona reconocida por la Autoridad Nacional
Competente que conserva y colecciona los recursos genéticos o sus productos derivados, fuera
de sus condiciones in Situ.

COMPONENTE INTANGIBLE: Todo conocimiento, innovacion o practicaindividual o
colectiva, con vaor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o
al recurso bioldgico que los contiene, protegido 0 no por regimenes de propiedad intel ectual.

COMUNIDAD INDIGENA, AFROAMERICANA O LOCAL: Grupo humano cuyas
condiciones sociales, culturales y econdémicas lo distinguen de otros sectores de la
colectividad nacional, que esta regido total o parcialmente por sus propias costumbres o
tradiciones o por una legislacion especial y que, cualquiera sea su situacion juridica, conserva
sus propias instituciones sociales, econdmicas, culturalesy politicas o parte de ellas.

CONDICIONESIN SITU: Aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en sus
ecosistemas y entornos naturales, y en € caso de especies domesticadas, cultivadas o
escapadas de domesticacion, en los entornos en los que hayan desarrollado sus propiedades
especificas.

CONDICIONES EX SITU: Aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en
condicionesin situ.

CONTRATO DE ACCESO: Acuerdo entre la Autoridad Nacional Competente en
representacion del Estado y una persona, € cual establece los términosy condiciones para €l
acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser el caso, el componente
intangible asociado.

DIVERSIDAD BIOLOGICA: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otros, 10s ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuaticos, asi
como los compl g os ecol 0gicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente
dentro de cada especie, entre las especiesy de ecosistemas, como resultado de procesos
naturalesy culturales.

DIVERSIDAD GENETICA: Variacion de genesy genotipos entre |as especies y dentro de
ellas. Sumatotal de informacion genética contenida en |os organismos biol 6gicos.
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ECOSISTEMA: Complejo dindmico de comunidades humanas, vegetales, animalesy
microorganismos y su medio no viviente que interactian como unidad funcional.

EROSION GENETICA: Pérdida o disminucién de diversidad genética.

INSTITUCION NACIONAL DE APOYO: Persona juridica nacional, dedicada ala
investigacion biol6gica de indole cientifica o técnica, que acompafia al solicitante y participa
junto con é en las actividades de acceso.

PAIS DE ORIGEN DEL RECURSO GENETICO: Pais que posee |0s recursos genéticos en
condicionesin situ, incluyendo aguellos que habiendo estado en dichas condiciones, se
encuentran en condiciones ex situl.

PRODUCTO DERIVADO: Molécula, combinacién o mezcla de moléculas naturales,
incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biol6gico, provenientes
del metabolismo de seres vivos.

PRODUCTO SINTETIZADO: Substancia obtenida por medio de un proceso artificia a
partir de la informacion genética o de otras moléculas biolégicas. Incluye los extractos
semiprocesados y |as sustancias obtenidas a través de la transformacion de un producto
derivado por medio de un proceso artificial (hemisintesis).

PROGRAMA DE LIBERACION DE BIENES Y SERVICIOS: Programa que tiene por
objeto eliminar los gravdmenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la
importacién de productos originarios del territorio de cualquier Pais Miembro, de
conformidad con |as disposiciones contenidas en el capitulo correspondiente del Acuerdo de
Cartagena y demés normas aplicables del ordenamiento juridico del mismo.

PROVEEDOR DEL COMPONENTE INTANGIBLE: Personaque atravésdel contrato de
acceso y en e marco de esta Decisiéon y de la legislaciéon nacional complementaria esta
facultada para proveer el componente intangible asociado a recurso genético o sus productos
derivados.

PROVEEDOR DEL RECURSO BIOLOGICO: Persona facultada en € marco de esta
Decision y de lalegislacion nacional complementaria, para proveer € recurso biolégico que
contiene el recurso genético o sus productos derivados.

RECURSOS BIOLOGICOS: Individuos, organismos o partes de éstos, poblaciones o
cualquier componente bidtico de valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso
genético o sus productos derivados.

RECURSOS GENETICOS: Todo material de naturaleza biol gica que contenga informacion
genética de valor o utilidad real o potencial.

RESOLUCION DE ACCESO: Acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional
Competente que perfecciona el acceso alos recursos genéticos o a sus productos derivados,
luego de haberse cumplido todos los requisitos o condiciones establecidos en €l
procedimiento de acceso.
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UTILIZACION SOSTENIBLE: Utilizacion de componentes de la diversidad biol 6gica de un
modo y a un ritmo que no ocasione su disminucion en € largo plazo y se mantengan las
posibilidades de ésta de satisfacer |as necesidades y |as aspiraciones de las generaciones
actuales y futuras.

TITULO I
DEL OBJETO Y FINES

Articulo 2.— La presente Decision tiene por objeto regular € acceso a los recursos genéticos
de los Paises Miembros y sus productos derivados, afin de:

a) Prever condiciones para una participacion justay equitativa en los beneficios
derivados del acceso;

b) sentar las bases para €l reconocimiento y valoracion de |os recursos genéticos y sus
productos derivados y de sus componentes intangibles asociados, especia mente
cuando se trate de comunidades indigenas, afroamericanas o locales,

) promover la conservacion de la diversidad bioldgicay la utilizacién sostenible de los
recursos biol 6gicos que contienen recursos geneéticos,

d) promover la consolidacion y desarrollo de las capacidades cientificas, tecnolégicas y
técnicas a nivel local, naciona y subregiond; v,

€) fortalecer |a capacidad negociadora de los Paises Miembros.

TITULO 111
DEL AMBITO

Articulo 3.— La presente Decision es aplicable alos recursos genéticos de los cuales los
Paises Miembros son paises de origen, a sus productos derivados, a sus componentes
intangibles y alos recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se
encuentren en € territorio de los Paises Miembros.

Articulo 4.— Se excluyen del ambito de esta Decision:

a) L os recursos genéticos humanos y sus productos derivados; Y,

b) el intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, 10s recursos biol 6gicos
gue los contienen, o de los componentes intangibles asociados a éstos, que realicen las

comunidades indigenas, afroamericanas y locales de los Paises Miembros entre si y
para su propio consumo, basadas en sus précticas consuetudinarias.

TITULO IV
DE LOS PRINCIPIOS
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CAPITULOI ]
DE LA SOBERANIA SOBRE LOS RECURSOS GENETICOSY
SUS PRODUCTOS DERIVADOS

Articulo 5.— Los Paises Miembros g ercen soberania sobre sus recursos genéticos y sus
productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Decision.

La conservacion y utilizacion sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados,
serén reguladas por cada Pais Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones
contenidos en e Convenio de la Diversidad Bioldgicay en la presente Decision.

Articulo 6.— Los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los Paises
Miembros son paises de origen, son bienes o patrimonio de laNacién o del Estado de cada
Pais Miembro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas legisaciones internas.

Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los
regimenes de propiedad aplicables sobre |os recursos bioldgicos que los contienen, € predio
en gue se encuentran, o e componente intangible asociado.

CAPITULO 11
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS,
INNOVACIONES Y PRACTICAS TRADICIONALES

Articulo 7.— Los Paises Miembros, de conformidad con esta Decision y su legislacion
nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las
comunidades indigenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones'y
précticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados.

CAPITULO I11
DE LA CAPACITACION, INVESTIGACION, DESARROLLO Y DE LA
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

Articulo 8.— Los Paises Miembros favorecen €l establecimiento de programas de capacitacion
cientificay técnica, asi como el desarrollo de proyectos de investigacion que fomenten la
identificacion, registro, caracterizacion, conservacion y utilizacion sostenible de la diversidad
biolégicay de los productos derivados de recursos genéticos, que contribuyan a satisfacer sus
necesidades locales y subregionales.

Articulo 9.— Los Paises Miembros, reconociendo que la tecnologia, incluida la biotecnol ogia,
y gue tanto el acceso como su transferencia son elementos esenciales para €l logro de los
objetivos de la presente Decision, aseguraran y facilitaran a través de los contratos
correspondientes, €l acceso a tecnologias que utilicen recursos genéticos y sus productos
derivados, adecuadas para la conservacion y utilizacion sostenible de la diversidad biol 6gica,
gue no causen dafio a medio ambiente.
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CAPITULO IV ]
DE LA COOPERACION SUBREGIONAL

Articulo 10.— Los Paises Miembros definirdn mecanismos de cooperacion en los asuntos de
interés comun referidos a la conservacion y utilizacion sostenible de |os recursos genéticos y
sus productos derivados y componentes intangibles asociados a éstos.

Asimismo, estableceran programas subregional es de capacitacion técnicay cientifica en
materia de informacion, seguimiento, control y evaluacion de las actividades referidas a
dichos recursos genéticos y sus productos derivados y para € desarrollo de investigaciones
conjuntas.

CAPITULO V
DEL TRATO NACIONAL Y RECIPROCIDAD

Articulo 11— Los Paises Miembros se otorgan entre si trato nacional y no discriminatorio en
los aspectos referidos a acceso a los recursos genéticos.

Articulo 12— Los Paises Miembros podran conferir trato nacional y no discriminatorio a
terceros paises que les confieran igual trato.

CAPITULO VI
DE LA PRECAUCION

Articulo 13.— Los Paises Miembros podran adoptar medidas destinadas aimpedir la erosion
genética o la degradacion del medio ambiente y de los recursos naturales. Cuando exista
peligro de dafio grave e irreversible, lafalta de certeza cientifica no debera utilizarse como
razon para postergar la adopcion de medidas eficaces.

El principio de precaucion debera aplicarse de conformidad con las disposiciones contenidas
en e Capitulo correspondiente al Programa de Liberacion del Acuerdo de Cartagenay demas
normas aplicables del ordenamiento juridico de este Acuerdo.

CAPITULO VII
DEL LIBRE TRANSITO SUBREGIONAL DE RECURSOS BIOLOGICOS

Articulo 14.— Siemprey cuando no se acceda a los recursos genéticos contenidos en recursos
bioldgicos alos que hace referencia esta Decision, las disposiciones del presente régimen no
obstaculizaran el aprovechamiento y €l libre transito de dichos recursos biologicos, ni
cumplimiento de las disposiciones de la Convencion CITES, de sanidad, de seguridad
alimentaria, de bioseguridad y de |as obligaciones derivadas del Programa de Liberacion de
bienesy servicios entre los Paises Miembros.

CAPITULO VIII ]
DE LA SEGURIDAD JURIDICA Y LA TRANSPARENCIA
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Articulo 15.— Las disposiciones, procedimientos y actos a cargo de las autoridades
gubernamentales de los Paises Miembros rel acionados con el acceso, serén claros, eficaces,
fundamentados y conformes a derecho.

Deigua modo, las acciones e informaciones a cargo de |os particulares deberan ser
conformes a derecho, completas y veraces.

TITULOV
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO

CAPITULO |
DE LOSASPECTOS GENERALES

Articulo 16.— Todo procedimiento de acceso requerira de la presentacion, admision,
publicacién y aprobacion de una solicitud, de la suscripcion de un contrato, de laemision 'y
publicacién de la correspondiente Resolucion y del registro declarativo de los actos
vinculados con dicho acceso.

Articulo 17.— Las solicitudesy contratos de acceso y, de ser €l caso, 10s contratos accesorios
incluiran condiciones tales como:

a) La participacion de nacionales de la Subregion en las actividades de investigacion
sobre recursos genéticos y sus productos derivados y del componente intangible
asociado;

b) el apoyo a investigaciones dentro de lajurisdiccion del Pais Miembro deorigen del

recurso genético o en cualquier otro de la Subregidn que contribuyan a la conservacion

y utilizacién sostenible de la diversidad bioldgica;

C) el fortalecimiento de mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnologias,
incluidas las biotecnologias, que sean cultural, socia y ambientalmente sanasy
seguras,

d) el suministro de informacién sobre antecedentes, estado de la ciencia o de otra indole,

gue contribuya al mejor conocimiento de la situacion relativa al recurso genético del
cual €l Pais Miembro sea pais de origen, su producto derivado o sintetizado y
componente intangible asociado;

€) el fortalecimiento y desarrollo de la capacidad institucional nacional o subregional
asociada a los recursos genéticos y sus productos derivados;

f) el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las comunidades indigenas,
afroamericanas y locales con relacion alos componentes intangibles asociados alos
recursos geneéticos y sus productos derivados;

0 el depdsito obligatorio de duplicados de todo material recolectado, en instituciones
designadas por la Autoridad Nacional Competente;

h) la obligacion de poner en conocimiento de la Autoridad Nacional Competente los
resultados de las investigaciones realizadas; e,
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) los términos para la transferencia del material accedido a terceros.

Articulo 18.— Los documentos relacionados con el procedimiento de acceso figurardn en un
expediente publico que deberé Ilevar la Autoridad Nacional Competente.

Forman parte del expediente, por |0 menos, entre otros. la solicitud; laidentificacion del
solicitante, & proveedor del recurso, y la persona o institucion naciona de apoyo; lalocalidad
0 area sobre la que serealiza € acceso; la metodologia del acceso; la propuesta de proyecto;
el contrato de acceso en las partes en las que no se hubiere conferido confidencialidad; el
dictamen y protocolo de visitas, Yy, en su caso, los estudios de evaluacion de impacto
ambiental-econémico y socia o de licencias ambientales.

También forman parte del expediente, |a Resolucién que perfecciona €l acceso, los informes
suministrados por la persona o institucién nacional de apoyo, los informes de seguimiento y
control de la Autoridad Nacional Competente o entidad delegada para ello. Dicho expediente
podra ser consultado por cualquier persona.

Articulo 19.— LaAutoridad Nacional Competente podra reconocer tratamiento confidencial, a
aquellos datos e informaciones que le sean presentados con motivo del procedimiento de
acceso 0 de la gjecucion de los contratos, que no se hubieran divulgado y que pudieran ser
materia de un uso comercial desleal por parte de terceros, salvo cuando su conocimiento
publico sea necesario para proteger € interés social o0 el medio ambiente.

A tal efecto, € solicitante deberd presentar 1a justificacion de su peticion, acompafiada de un
resumen no confidencial que formara parte del expediente publico.

La confidencialidad no podra recaer sobre las informaciones o documentos a los que se refiere
el segundo parrafo del articulo 18 de la presente Decision.

L os aspectos confidenciales figuraran en un expediente reservado, en custodia de la Autoridad
Nacional Competente, y no podran ser divulgados a terceros, salvo orden judicia en
contrario.

Articulo 20.— Si la peticion de tratamiento confidencial no cumpliera con los requisitos
establecidos en € articulo anterior, la Autoridad Nacional Competente la denegara de pleno
derecho.

Articulo 21.— LaAutoridad Nacional Competente llevara un registro publico, en € que se
anotaran, entre otros datos, la Resolucion que eventualmente deniegue la solicitud, las fechas
de suscripcion, modificacién, suspension y terminacion del contrato de acceso, lafechay
nimero de la Resolucién que lo perfecciona o cancela, la fechay nimero de la Resolucién,
laudo o sentencia que determine la nulidad o que imponga sanciones, sefialando su tipo y las
partes y fechas de suscripcion, modificacion, suspension, terminacion y nulidad de los
contratos accesorios.

Dicho registro tendra caracter declarativo.
Articulo 22.— De conformidad con lo dispuesto en € articulo 15, € perfeccionamiento del

acceso se condiciona a la informacion conforme a derecho completay fidedigna suministrada
por el solicitante.
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En tal sentido, éste debera presentar ala Autoridad Nacional Competente toda la informacion
relativa al recurso genético y sus productos derivados, que conozca o estuviera en capacidad
de conocer @ momento de presentar la solicitud. Dicha informacion incluird los usos actuales
y potenciales del recurso, producto derivado o componente intangible, su sostenibilidad y los
riesgos que pudieran derivarse del acceso.

Las manifestaciones del solicitante contenidas en la solicitud y en e contrato, incluyendo sus
respectivos anexos, tendran carécter de declaracion jurada.

Articulo 23.— Los permisos, autorizacionesy demas documentos que amparen la
investigacion, obtencion, provision, transferencia, u otro, de recursos bioldgicos, no
determinan, condicionan ni presumen la autorizacion del acceso.

Articulo 24.— Se prohibe el empleo de |os recursos genéticos y sus productos derivados en
armas biolgicas o en practicas nocivas a ambiente 0 a la salud humana.

Articulo 25.— Latransferencia de tecnologia se realizard segun las disposiciones contenidas
en el ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena, las disposiciones nacionales
complementarias y las normas que sobre bioseguridad y medio ambiente aprueben los Paises
Miembros.

El acceso y transferencia de tecnol ogias sujetas a patentes u otros derechos de propiedad

intelectual, se realizara en concordancia con las disposiciones subregionales y nacionales
complementarias que regulen la materia.

CAPITULO I
DE LA SOLICITUD DE ACCESO

Articulo 26.— El procedimiento se inicia con la presentacién ante la Autoridad Nacional
Competente de una solicitud de acceso que debera contener:

a) Laidentificacién del solicitante y, en su caso, los documentos que acrediten su
capacidad juridica para contratar;

b) laidentificacion del proveedor de los recursos genéticos, bioldgicos, y sus productos
derivados o del componente intangible asociado;

C) laidentificacion de la persona o institucion nacional de apoyo;

d) laidentificacion y curriculum vitae del responsable del proyecto y de su grupo de

trabaj o;

€) la actividad de acceso que se licita; y,

f) lalocalidad o area en que se realizara el acceso, sefialando sus coordenadas
geogréficas.

La solicitud debera estar acompafiada de |a propuesta de proyecto teniendo en cuenta el
modelo referencia que apruebe la Junta mediante Resolucién.



OMPI/GRTKF/IC/1/11
Anexo |1, pagina 10

Articulo 27.— Si la solicitud y la propuesta de proyecto estuviesen completos, la Autoridad
Nacional Competente la admitirg, le otorgara fecha de presentacion o radicacion, lainscribira
en € acto y con carécter declarativo en €l registro publico que a efecto llevara dicha
autoridad y abrira el correspondiente expediente.

Si la solicitud estuviera incompleta, la devolvera sin dilacién, indicando |os aspectos faltantes,
afin de que sea completada.

Articulo 28.— Dentro de los cinco dias hébiles siguientes a la fecha de inscripcion de la
solicitud en € registro publico a que hace referencia e articulo anterior, se publicara un
extracto de la misma en un medio de comunicacion socia escrito de amplia circulacion
nacional y en otro medio de comunicacion de lalocalidad en que se redlizard el acceso, alos
efectos de que cualquier persona suministre informacién ala Autoridad Nacional Competente.

Articulo 29.— Dentro de los treinta dias habiles siguientes al registro, la Autoridad Nacional
Competente evaluara la solicitud, realizara las visitas que estime necesarias y emitira un
dictamen técnico y legal sobre la procedencia o improcedencia de lamisma. Dicho plazo sera
prorrogable hasta por sesenta dias habiles, ajuicio de la Autoridad Nacional Competente.

Articulo 30.— Al vencimiento del término indicado en el articulo anterior o antes, de ser €
caso, la Autoridad Nacional Competente, con base en |os resultados del dictamen, los
protocolos de visitas, la informacion suministrada por tercerosy, e cumplimiento de las
condiciones sefialadas en esta Decision, aceptara o denegara la solicitud.

La aceptacion de la solicitud y propuesta de proyecto sera notificada al solicitante dentro de
los cinco dias hébiles siguientes de producida ésta, procediéndose a la negociacion y
elaboracion del contrato de acceso.

En caso de denegarse la solicitud y propuesta de proyecto, ello se comunicara mediante
Resolucién motivada, dandose por terminado el tramite, sin perjuicio de lainterposicion de
los recursos impugnativos gque correspondan, de conformidad con los procedimientos
establecidos en la legidacion interna de los Paises Miembros.

Articulo 31.— En los casos que asi |0 requieralalegidacion interna del Pais Miembro o que la
Autoridad Nacional Competente o estime necesario, e solicitante deberd cumplir con las
disposiciones ambiental es vigentes.

L os procedimientos que deban observarse a respecto, serén independientes de los previstos
en esta Decision y podrén iniciarse con anticipacion. No obstante, deberén culminarse antes
del vencimiento del plazo indicado en €l articulo 29 y ser considerados por la Autoridad
Nacional Competente en su evaluacion.

En los casos que dichos estudios fueran requeridos por la Autoridad Nacional Competente,
ésta podra conferir al solicitante un plazo suplementario exclusivamente en funcion del
tiempo necesario para completarlos y presentarlos a su consideracion.

CAPITULO 111
DEL CONTRATO DE ACCESO
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Articulo 32.— Son partes en el contrato de acceso:
a) El Estado, representado por la Autoridad Nacional Competente; v,
b) el solicitante del acceso.

El solicitante debera estar legalmente facultado para contratar en € Pais Miembro en el que
solicite el acceso.

Articulo 33.— Lostérminos del contrato de acceso deberdn estar acordes con lo establecido en
esta Decision y en lalegislacion naciona de los Paises Miembros.

Articulo 34.— El contrato de acceso tendra en cuenta los derechos e intereses de los
proveedores de |os recursos genéticos y de sus productos derivados, de |os recursos biol 6gicos
gue los contengan y del componente intangible segin proceda, en concordancia con los
contratos correspondientes.

Articulo 35.— Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos o sus productos derivados con
un componente intangible, e contrato de acceso incorporara un anexo como parte integrante
del mismo, donde se prevea la distribucion justay equitativa de los beneficios provenientes de
la utilizacién de dicho componente.

El anexo sera suscrito por €l proveedor del componente intangibley el solicitante del acceso.
También podré ser suscrito por la Autoridad Nacional Competente, de conformidad con las
previsiones de la legislacion nacional del Pais Miembro. En caso de que dicho anexo no sea
suscrito por la Autoridad Nacional Competente, el mismo estara sujeto a la condicion
suspensiva ala que se refiere e articulo 42 de la presente Decision.

El incumplimiento alo establecido en € anexo sera causal de resolucion y nulidad del
contrato de acceso.

Articulo 36.— La Autoridad Nacional Competente podra celebrar contratos de acceso marco
con universidades, centros de investigacién o investigadores reconocidos, que amparen la
gjecucion de varios proyectos, de conformidad con lo previsto en esta Decision 'y en
concordancia con la legislacion nacional de cada Pais Miembro.

Articulo 37.— Los centros de conservacion ex situ u otras entidades que realicen actividades
que impliquen el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados y, de ser €l caso,
del componente intangible asociado a éste, deberan celebrar contratos de acceso con la
Autoridad Nacional Competente, de conformidad con la presente Decision.

De igual manera, dicha autoridad podra suscribir con terceros, contratos de acceso sobre
recursos genéticos de los cuales el Pais Miembro sea pais de origen, que se encuentren
depositados en dichos centros, teniendo en cuenta los derechos e intereses a que se refiere el
articulo 34.

CAPITULO IV
DEL PERFECCIONAMIENTO DEL ACCESO
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Articulo 38.— Unavez adoptado y suscrito €l contrato, en unidad de acto se emitirala
Resolucion correspondiente, la que se publicara junto con un extracto del contrato en el Diario
0 Gaceta Oficial o en un diario de amplia circulacion nacional. A partir de ese momento se
entenderd perfeccionado €l acceso.

Articulo 39.— Seran nulos los contratos que se suscriban con violacion a las disposiciones de
este régimen. El procedimiento de nulidad se sujetara a las disposiciones internas del Pais
Miembro en que se invoque.

Articulo 40.— Larescision o resolucion del contrato ocasionaré la cancelacion de oficio del

registro por parte de la Autoridad Nacional Competente.

TITULO VI
DE LOS CONTRATOSACCESORIOSAL CONTRATO DE ACCESO

Articulo 41.— Son contratos accesorios aguellos que se suscriban, alos efectos del desarrollo
de actividades relacionadas con el acceso a recurso genético o sus productos derivados, entre
el solicitante y:

a) El propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre el recurso
biol 6gico que contenga el recurso genético;

b) el centro de conservacion ex situ;

) el propietario, poseedor o administrador del recurso biologico que contenga el recurso
genético; o,
d) lainstitucion nacional de apoyo, sobre actividades que ésta deba realizar y que no

hagan parte del contrato de acceso.

La celebracion de un contrato accesorio no autoriza el acceso al recurso genético o su
producto derivado, y su contenido se sujetaalo dispuesto en el contrato de acceso de
conformidad con lo establecido en esta Decision.

Laingtitucion nacional de apoyo deberd ser aceptada por la Autoridad Nacional Competente.

Articulo 42.— L os contratos accesorios que se suscriban incluirdn una condicion suspensiva
gue sujete su perfeccionamiento a del contrato de acceso.

A partir de ese momento se harén efectivos y vinculantes y se regiran por los términos
mutuamente acordados, las disposiciones de esta Decision y por la legislacion subregional o
nacional aplicables. La responsabilidad por su gecucion y cumplimiento, corresponde
Unicamente alas partes en el contrato.

Articulo 43.— Sin perjuicio de lo pactado en el contrato accesorio e independientemente de
éste, lainstitucion naciona de apoyo estara obligada a colaborar con la Autoridad Nacional
Competente en las actividades de seguimiento y control de los recursos genéticos, productos
derivados o sintetizados y componentes intangibles asociados, y a presentar informes sobre
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las actividades a su cargo o responsabilidad, en laforma o periodicidad que la autoridad
determine, seguin la actividad de acceso.

Articulo 44.— Lanulidad del contrato de acceso acarrea la nulidad del contrato accesorio.

Asimismo, la Autoridad Nacional Competente podra dar por terminado el contrato de acceso,
cuando se declare la nulidad del contrato accesorio, s este Ultimo fuere indispensable parala
realizacion del acceso.

Del mismo modo, su modificacién, suspension, rescision o resolucién podra acarrear la
modificacion, suspension, rescision o resolucion del contrato de acceso por parte de la
Autoridad Nacional Competente, si ello afectara de manera sustancia las condiciones de este
altimo.

TITULO VII
DE LASLIMITACIONESAL ACCESO

Articulo 45.— Los Paises Miembros podran establecer, mediante norma legal expresa,
limitaciones parciales o totales al acceso a recursos genéticos o sus productos derivados, en
los casos siguientes:

a) Endemismo, rareza o peligro de extincion de las especies, subespecies, variedades o
razss,
b) condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o funcion de los

ecosi stemas que pudieran agravarse por actividades de acceso;

C) efectos adversos de las actividades de acceso, sobre la salud humana o sobre
elementos esenciales de laidentidad cultura de los pueblos;

d) impactos ambiental es indeseabl es o dificilmente controlables de las actividades de
acceso, sobre |os ecosistemas;

€) peligro de erosion genética ocasionado por actividades de acceso;
f) regul aciones sobre bioseguridad; o,
0 recursos genéticos o areas geograficas calificados como estratégicos.

TITULO VIII
DE LASINFRACCIONESY SANCIONES

Articulo 46.— Sera sancionada toda persona que realice actividades de acceso sin contar con
la respectiva autorizacion.

Asimismo, sera sancionada toda persona que realice transacciones relativas a productos
derivados o sintetizados de tales recursos genéticos o0 al componente intangible asociado, que
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no se encuentren amparadas por 1os correspondientes contratos, suscritos de conformidad con
las disposiciones de esta Decision.

Articulo 47.— LaAutoridad Nacional Competente, de conformidad con el procedimiento
previsto en su propia legislacion interna, podra aplicar sanciones administrativas, tales como
multa, decomiso preventivo o definitivo, cierre temporal o definitivo de establecimientos e
inhabilitacién del infractor para solicitar nuevos accesos en casos de infraccion al presente
Régimen.

Tales sanciones se aplicaran sin perjuicio de la suspension, cancelacion o nulidad del acceso,
del pago de las reparaciones por 1os dafios y perjuicios que se irroguen, incluidos los causados
aladiversidad bioldgica, y de las sanciones civiles y penaes, que eventualmente
correspondan.

TITULO IX
DE LASNOTIFICACIONESENTRE LOSPIASES MIEMBROS

Articulo 48.— Los Paises Miembros se notificaran de manera inmediata, a través de la Junta,
todas |as solicitudes, resoluciones y autorizaciones de acceso, asi como la suspension y
terminacién de los contratos que suscriban.

Asimismo, se notificaran entre si la celebracién de cualquier acuerdo bilateral o multilateral
sobre la materia, los cuales deberan ser conformes con lo dispuesto en la presente Decision.

Articulo 49.— Sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo anterior, los Paises Miembros, entre
si y através de la Junta, se comunicaran de manera inmediata, |as disposiciones, decisiones,
reglamentos, sentencias, resoluciones y demas normas y actos adoptados a nivel interno, que
tengan relacion con lo dispuesto en la presente Decision.

TITULO X
DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Articulo 50.— La Autoridad Nacional Competente ejercera las atribuciones conferidas en la
presente Decision y en lalegislacion interna de los Paises Miembros. En tal sentido, estard
facultada para:

a) Emitir las disposiciones administrativas internas necesarias para el cumplimiento de la
presente Decision y, en tanto no se dicten las normas comunitarias que correspondan,
disponer la forma de identificacion y empaque de l0s recursos genéticos y sus
productos derivados,

b) recibir, evaluar, admitir o denegar las solicitudes de acceso;

) negociar, suscribir y autorizar los contratos de acceso y expedir las resoluciones de
acceso correspondientes,

d) velar por los derechos de |os proveedores de |os recursos biol 6gicos que contienen
recursos genéticos y del componente intangible;
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€) llevar los expedientes técnicosy el Registro Publico de Acceso a Recursos Genéticos
y sus productos derivados;

f) [levar un directorio de personas o instituciones precalificadas para redlizar |abores de
apoyo cientifico o cultural;

0 modificar, suspender, resolver o rescindir |os contratos de acceso y disponer la
cancelacion de los mismos, segn sea € caso, conforme a los términos de dichos
contratos, a esta Decision y alalegisacion de los Paises Miembros;

h) objetar fundamentadamente la idoneidad de la ingtitucion naciona de apoyo que
proponga el solicitante y requerir su sustitucion por otra idénes;

) supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de los contratos y de o
dispuesto en la presente Decision y, atal efecto, establecer |0os mecanismos de
seguimiento y evaluacion gue considere convenientes;

) revisar, conforme a esta Decision, |os contratos que impliquen acceso que ya se
hubieran suscrito con otras entidades o personas y llevar adelante |las acciones de
reivindicacion correspondientes;

K) delegar actividades de supervision en otras entidades, manteniendo la responsabilidad
y direccion de tal supervision, conforme a su legislacion interna;

) supervisar e estado de conservacion de |os recursos biol 6gicos que contienen recursos
genéticos;

m) coordinar de manera permanente con sus respectivos 6rganos de enlace, los asuntos
relacionados con el cumplimiento de o dispuesto en la presente Decision;

n) [levar €l inventario nacional de recursos genéticos y sus productos derivados;

0) mantener cortacto permanente con las oficinas nacionales competentes en propiedad
intelectual y establecer con ellas sistemas de informacion apropiados; ',

p) las demas atribuciones que le asigne la legidacién interna del propio Pais Miembro.

TITULO XI

DEL COMITE ANDINO SOBRE RECURSOS GENETICOS

Articulo 51.— Créase el Comité Andino sobre Recursos Genéticos, e cual estara conformado
por los Directores de las Autoridades Nacionales Competentes en materia de Acceso a
Recursos Genéticos 0 sus representantes, por |0s asesores y por 10s representantes de otros
sectores interesados, que designe cada Pais Miembro.

El Comité estara encargado de:

a)

Emitir anivel nacional y subregional las recomendaciones para el mejor cumplimiento
de esta Decision;
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b) emitir recomendaciones técnicas en los asuntos que |os Paises Miembros sometan a su
consideracion;

) recomendar |0s mecanismos para establecer una red andina de informacion sobre las
solicitudes y contratos de acceso en la Subregion;

d) recomendar y promover acciones conjuntas de fortalecimiento de las capacidades de
los Paises Miembros en materia de investigacion, gestion y transferencia tecnol gica
relacionadas con recursos genéticos y sus productos derivados,

e) recomendar ala Junta para su adopcion mediante Resolucién, modelos de
documentacién comunes, en particular, aquellos que permitan comprobar con facilidad
la codificacion e identificacion de los recursos genéticos y sus productos derivados, asi
como la legalidad del acceso;

f) promover acciones de gestion, vigilancia, control y supervision de autorizaciones de
acceso relacionadas con recursos genéticos y sus productos derivados existentes en
dos 0 mas Paises Miembros;

0 recomendar y promover planes de emergenciay mecanismos de alerta conjuntos para
prevenir o resolver problemas relacionados con el acceso a recursos genéticos o sus
productos derivados,

h) realizar acciones de cooperacion en materia de recursos genéticos o sus productos
derivados,

i) elaborar su propio reglamento interno;

) elaborar una guia explicativa de la presente Decision; 'y,

K) las demas que |le encomienden los Paises Miembros.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.— Los Paises Miembros crearén o fortaleceran, de conformidad con su
legidacién interna, fondos u otro tipo de mecanismos financieros con base en los beneficios
derivados del acceso y en recursos de otras fuentes para promover e cumplimiento de los
fines de la presente Decision, bajo la direccion de la Autoridad Nacional Competente.

Los Paises Miembros, através del Comité Andino sobre Recursos Genéticos, disefiaran e
implementaran programas conjuntos para la conservacion de recursos genéticos y analizaran
laviabilidad y conveniencia de crear un Fondo Andino para la conservacién de |os mismos.

SEGUNDA.— Los Paises Miembros no reconoceran derechos, incluidos los de propiedad
intelectual, sobre recursos genéticos, productos derivados o sintetizados y componentes
intangibles asociados, obtenidos o desarrollados a partir de una actividad de acceso que no
cumpla con las disposiciones de esta Decision.
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Adicionamente, el Pais Miembro afectado podra solicitar la nulidad e interponer las acciones
que fueren del caso en los paises que hubieren conferido derechos u otorgado titulos de
proteccion.

TERCERA.— Las oficinas nacionales competentes en materia de Propiedad | ntel ectual
exigiran a solicitante laindicacion del nimero del registro del contrato de acceso y copia del
mismo, como requisito previo parala concesion del respectivo derecho, cuando tengan
certeza o indicios razonables de que los productos o procesos cuya proteccion se solicita han
sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de
los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen.

La Autoridad Nacional Competente y las Oficinas Nacionales Competentes en Propiedad
Intelectual establecerdn sistemas de intercambio de informacién sobre los contratos de acceso
autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos.

CUARTA .— Los certificados sanitarios que amparen la exportacion de recursos biol 6gicos
gue se expidan conforme a la Decision 328 de la Comision, sus modificatorias o conexas,
incorporarén a final del formato laleyenda: "No se autoriza Su uso como recurso genético”.

QUINTA.— LaAutoridad Nacional Competente podra celebrar con las ingtituciones a que
hace referencia el articulo 36, contratos de depdsito de recursos genéticos o sus productos
derivados o de recursos biol dgicos que los contengan, con fines exclusivos de custodia,
manteniendo dichos recursos bajo su jurisdiccion y control.

De igual manera, podra celebrar contratos que no impliquen acceso, tales como
intermediacion o administracion, en relacion atales recursos genéticos o sus productos
derivados o sintetizados compatibles con las disposiciones de este Régimen.

SEXTA.— Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos provenientes de areas protegidas
0 sus productos derivados, € solicitante, ademés de las disposiciones contempladas en la
presente Decision debera dar cumplimiento a la legislacion nacional especifica sobre la
materia

DISPOSICIONESFINALES

PRIMERA .— Las controversias que se susciten entre |os Paises Miembros se resolveran
conforme alo dispuesto por el ordenamiento juridico andino.

La solucién de las controversias que pudiesen surgir con terceros paises debera ser conforme
alo dispuesto en la presente Decision. En el caso que la controversia surgiera con un tercer
pais parte contratante del Convenio sobre Diversidad Biologica, suscrito en Rio de Janeiro €l
5 dejunio de 1992, la solucién que se adopte debera observar, ademas, |os principios
establecidos en dicho Convenio.

SEGUNDA.— En lanegociacion de los términos de los contratos de acceso de recursos
genéticos de los cuales més de un Pais Miembro es pais de origen o sus productos derivados,
asi como en el desarrollo de actividades relacionadas con dicho acceso, la Autoridad Nacional
Competente tendra en cuenta los intereses de |os otros Paises Miembros, 1os que podran
presentarle sus puntos de vista y las informaciones que juzguen mas convenientes.
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TERCERA.— La Junta, mediante Resolucién y previa opinion del Comité Andino sobre
Recursos Genéticos, podra perfeccionar o gjustar €l procedimiento previsto en los Capitulos |
y Il dd Titulo V de la presente Decision.

CUARTA .— Lapresente Decision entrara en vigencia en lafecha de su publicacion en la
Gaceta Oficial del Acuerdo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.— A lafechade entrada en vigencia de esta Decision, quienes detenten con fines
de acceso: recursos genéticos de los cuales |os Paises Miembros sean paises de origen, sus
productos derivados 0 componentes intangibles asociados, deberan gestionar tal acceso ante la
Autoridad Nacional Competente de conformidad con las disposiciones de esta Decision. A ta
efecto, las Autoridades Nacionales Competentes fijaran plazos, |os cuales no podran exceder
de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Decision.

En tanto no se cumpla este requisito, los Paises Miembros podran inhabilitar a tales personas
asi como alas entidades a | as cuales éstas representen o por cuenta de las cuales actlen, para
solicitar nuevos accesos a recursos genéticos o sus productos derivados en la Subregion, sin
perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan una vez vencido el plazo a que se refiere
el parrafo anterior.

SEGUNDA.— Los contratos o convenios que |os Paises Miembros o sus entidades pablicas o
estatal es, hubieren suscrito con terceros sobre recursos genéticos, sus productos derivados,
recursos biolgicos gue |os contengan 0 componentes intangibles asociados, que no se gjusten
a esta Decision, podran ser renegociados o no renovados, segun proceda.

La renegociacion de tales contratos o convenios, asi como la suscripcion de otros nuevos, se
realizard de manera concordada entre los Paises Miembros. A tal efecto, el Comité Andino
sobre Recursos Genéticos establ ecera | os criterios comunes.

TERCERA.— Los Paises Miembros podran gjercer las acciones legales que estimen
pertinentes para la reivindicacion de los recursos genéticos de los cuales son paises de origen,
sus productos derivados y componentes intangibles asociados y para €l cobro de las
indemnizaciones y compensaciones a las que hubiere lugar.

Corresponde Unicamente al Estado latitularidad de la accion reivindicatoria de dichos
recursos geneéticos y sus productos derivados.

CUARTA.— LaJunta, mediante Resolucion y previa opinion del Comité Andino sobre
Recursos Genéticos, establecera los sistemas necesarios para la identificacion y empaque de
los recursos genéticos y, en su caso, de sus productos derivados.

QUINTA.— Enun plazo no mayor de 30 dias habiles contados a partir de la fecha de entrada
en vigencia de esta Decision, los Paises Miembros designaran la Autoridad Nacional
Competente en materia de acceso a recursos genéticos y la acreditaran ante la Junta.
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SEXTA.— Los Paises Miembros, en un plazo no mayor de 30 dias hébiles contados a partir
de la fecha de entrada en vigencia de esta Decision, acreditaran ante la Junta del Acuerdo de
Cartagena sus representantes ante el Comité Andino sobre Recursos Genéticos.

SEPTIMA.— Los Paises Miembros adoptaran un régimen comun sobre bioseguridad, en el
marco del Convenio sobre la Diversidad. Paratal efecto, los Paises Miembros en
coordinacién con la Junta, iniciarén los estudios respectivos, particularmente en lo
relacionado con el movimiento transfronterizo de |os organismos vivos modificados producto
de la biotecnologia.

OCTAVA.— LaJduntaelaborara, dentro de un plazo de tres meses posteriores ala
presentacion de estudios nacionales por los Paises Miembros, una propuesta para establecer
un régimen especial 0 una norma de armonizacion, seglin corresponda, que esté orientado a
fortalecer la proteccion de los conocimientos, innovaciones y précticas tradicionales de las
comunidades indigenas, afroamericanasy locales, de conformidad con lo establecido en €
articulo 7 de la presente Decision, el Convenio 169 delaOIT y e Convenio sobre la
Diversidad Biolégica.

A tal efecto, los Paises Miembros deberan presentar |os estudios nacional es respectivos,

dentro del afio siguiente ala fecha de entrada en vigencia de esta Decision.

NOVENA.— Los Paises Miembros disefiaran un programa de capacitacion orientado hacia las
comunidades indigenas, afroamericanas y locales, de manera de fortalecer su capacidad de
negociacion sobre el componente intangible, en el marco del acceso a los recursos genéticos.

DECIMA.— LaJunta, mediante Resolucion, adoptara los model os referenciales de solicitud

de acceso a recursos genéticos y de contrato de acceso, en un plazo no mayor de quince dias
contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de |a presente Decision.

Dada en la ciudad de Caracas, Venezuela, alos dos dias del mes de julio de mil novecientos
noventay seis.

[Sigue & Anexo V]
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) ] DECISION 486
REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Articulo 27 del Acuerdo de Cartagenay la Decision 344 de la Comision;
DECIDE:

Sustituir la Decision 344 por la siguiente Decision:

REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

Articulo 1.- Con respecto ala proteccion de la propiedad industrial, cada Pais Miembro
concedera a los nacionales de |os demas miembros de la Comunidad Andina, de la
Organizacion Mundial del Comercio y del Convenio de Paris parala Proteccion de la
Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales,
areservade lo previsto en los articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de |os Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en € articulo 2 del
Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podran conceder dicho trato alos nacionales de un tercer pais, bgjo las
condiciones que preveala legidacion interna del respectivo Pais Miembro.

Ddl Trato de la Nacién més Favorecida

Articulo 2.- Con respecto ala proteccion de la propiedad industrial, toda ventaja, favor,
privilegio o inmunidad que conceda un Pais Miembro alos nacionales de otro Pais Miembro
de la Comunidad Andina, se hara extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la
Organizacién Mundial del Comercio o del Convenio de Paris parala Proteccion de la
Propiedad Industrial.

Lo previsto en el parrafo anterior procedera sin perjuicio de las reservas previstas en los
articulos 4y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC).

Del Patrimonio Biol6gico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales

Articulo 3.- Los Paises Miembros aseguraran que la proteccion conferida a los elementos de
la propiedad industrial se concedera salvaguardando y respetando su patrimonio biolégico y
genético, asi como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indigenas,
afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesion de patentes que versen sobre invenciones
desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estara
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supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento
juridico internacional, comunitario y nacional.

L os Paises Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades
indigenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos col ectivos.

Las disposiciones de la presente Decision se aplicaran e interpretardn de manera que no
contravengan a las establecidas por la Decision 391, con sus modificaciones vigentes.

Delos Términosy Plazos

Articulo 4.- Los plazos relativos a tramites previstos en la presente Decision sujetos a
notificacion o publicacion se contaran a partir del dia siguiente a aquel en que seredlice la
notificacion o publicacién del acto de que se trate, salvo disposicion en contrario de la
presente Decision.

Articulo 5.- Siempre que en la presente Decisidon no exista disposicién en contrario, cuando
los plazos se sefiden por dias, se entendera que éstos son hébiles. Si e plazo se fijaen meses
0 anos se computara de fecha afecha. S en e mes de vencimiento no hubiere dia equivalente
aaquel en gue comienza el computo se entendera que el plazo vence e Ultimo dia del mes.
Cuando € ultimo dia del plazo seainhabil, se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente.

De las Notificaciones

Articulo 6.- La oficina nacional competente podra establecer un sistema de notificacion que
permita comunicar adecuadamente sus decisiones a los interesados.

Dd Idioma

Articulo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente
debera presentarse en idioma castellano.

Articulo 8.- Los documentos gue se tramiten ante | as oficinas nacionales competentes deberan
presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberd acompariarse una traduccion
simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podra dispensar de la
presentacion de traducciones de los documentos cuando asi |0 considere conveniente.

De la Reivindicacion de Prioridad

Articulo 9.- La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de utilidad, o de
registro de disefio industrial o de marca, véidamente presentada en otro Pais Miembro o ante
una autoridad nacional, regional o internacional con la cual € Pais Miembro estuviese
vinculado por algun tratado que establezca un derecho de prioridad analogo al que establece
la presente Decision, conferird al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para
solicitar en &l Pais Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El
alcancey los efectos del derecho de prioridad seran los previstos en el Convenio de Paris para
la proteccion de la Propiedad Industrial.
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El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina
nacional competente del mismo Pais Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese
invocado un derecho de prioridad previo. Enta caso, la presentacion de la solicitud
posterior invocando el derecho de prioridad implicaréd €l abandono de la solicitud anterior con
respecto a la materia que fuese coman a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente admitida a
trdmite conforme alo previsto en los Articulos 33, 119 y 140 de la presente Decision, o en los
tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberd presentarse
dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde |a fecha de presentacion de la
solicitud cuya prioridad se invoca

a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; vy,
b) seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas.

Articulo 10.- A los efectos de lo previsto en € articulo anterior, debera presentarse una
declaracion con la documentacion pertinente, en la que se invogue la prioridad de la solicitud
anterior indicando la fecha de su presentacion, la oficina ante la cual se presentd y cuando se
conociera, su numero. La oficina nacional competente podra exigir € pago de unatasa por la
invocacion de la prioridad.

Ladeclaracion y la documentacion pertinente deberan presentarse, conjunta o separadamente,
con la solicitud o0, a més tardar, dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca:

a) en el caso de solicitudes de patente de invencion o de modelo de utilidad: dieciséis
meses ; Y,

b) en el caso de solicitudes de registro de disefio industrial 0 de marca: nueve meses

Asimismo, debera presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca certificada por la
autoridad que la expidio, un certificado de la fecha de presentacion de esa solicitud expedida
por lamisma autoridad y, de ser €l caso, el comprobante de pago de la tasa establecida.

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigiran otras formalidades adicionales alas
dispuestas en el presente articulo.

Articulo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentacién de los documentos o del
pago de latasa, acarreara la pérdida de la prioridad invocada

Del Desistimiento y Abandono

Articulo 12.- El solicitante podra desistir de su solicitud en cualquier momento del tramite. El
desistimiento de una solicitud de patente o de registro da por terminada la instancia
administrativa a partir de la declaracion de la oficina nacional competente, perdiéndose la
fecha de presentacion atribuida.
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Si se presentara € desistimiento antes de la publicacién de la solicitud, ésta no sera publicada.
Tratandose de solicitudes de patente de invencion o de modelo de utilidad, o de registro de
disefio industrial, las mismas se mantendran en reserva y no podran ser consultadas sin
autorizacion escrita del solicitante, salvo que hubiese transcurrido el plazo previsto en €l
articulo 40.

Articulo 13.- Lo dispuesto en € articulo precedente sera de aplicacién alos casos de

abandono del tramite de la solicitud, en lo que fuere pertinente.

TITULO I
DE LASPATENTESDE INVENCION

CAPITULO |
DE LOSREQUISITOSDE PATENTABILIDAD

Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto
o de procedimiento, en todos los campos de la tecnol ogia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.

Articulo 15.- No se consideraran invenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los méodos matematicos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, 10s procesos
biol6gicos naturales, e material biologico existente en la naturaleza o aquel que pueda
ser aildado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

C) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por € derecho de autor;

d) los planes, reglas y métodos para € gercicio de actividades intel ectuales, juegos o
actividades econémico-comerciales,

€) los programas de ordenadores o €l soporte 16gico, como tales; y,
f) las formas de presentar informacion.

Articulo 16.- Unainvencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de
latécnica

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible a publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comerciaizacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacidn de la novedad, también se considerara dentro del
estado de latécnica, € contenido de una solicitud de patente en trdmite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior alafecha de
presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
gue dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o
hubiese transcurrido € plazo previsto en el articulo 40.
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Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracion la
divulgacion ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud en
el Pais Miembro o dentro del afio precedente a lafecha de prioridad, si ésta hubiese sido
invocada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:

a) d inventor o su causahabiente;

b)  unaoficina nacional competente que, en contravencion de la norma que rige la materia,
publigue el contenido de la solicitud de patente presentada por € inventor o su
causahabiente; o,

C)  untercero que hubiese obtenido la informacién directa o indirectamente del inventor o
su causahabiente.

Articulo 18.- Se considerara gue unainvencion tiene nivel inventivo, s para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de latécnica

Articulo 19.- Se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion industrial, cuando
su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por
industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos |os servicios.

Articulo 20.- No seran patentables:

a) las invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del Pais Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o lamoral. A
estos efectos la explotacion comercial de una invencion no se considerara contraria al
orden publico o alamoral solo debido a la existencia de una disposicion lega o
administrativa gue prohiba o que regule dicha explotacion;

b) las invenciones cuya explotacion comercia en el Pais Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger lasalud o lavida de las personas o de los
animales, 0 parapreservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la
explotacion comercial de una invencion no se considerara contraria ala salud o lavida
de las personas, delos animales, 0 para la preservacion de los vegetales o del medio
ambiente sblo por razon de existir una disposicion legal o administrativa que prohiba
0 gue regule dicha explotacién;

C) las plantas, los animales y los procedimientos esencia mente biol 6gicos parala
produccién de plantas o animales que no sean procedimientos no bioldgicos o
microbiol 6gicos;

d) los métodos terapéuticos o quirdrgicos para € tratamiento humano o animal, asi como
los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos 0 a animales.

Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la
técnica, de conformidad con € articulo 16 de la presente Decisién, no seran objeto de nueva
patente, por el ssimple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la
patente inicial.
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CAPITULO 11
DE LOSTITULARESDE LA PATENTE

Articulo 22.- El derecho ala patente pertenece al inventor. Este derecho podra ser transferido
por acto entre vivos 0O por via sucesoria.

Lostitulares de las patentes podran ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente unainvencion, e derecho ala patente corresponde
en comun atodas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invencion, independientemente unas de otras, |a patente
se concedera a aguella 0 a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente
0 gque invogue la prioridad de fecha méas antigua.

Articulo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislacion nacional de cada Pais Miembro,
en las invenciones ocurridas bajo relacion laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma
y naturaleza, podra ceder parte de los beneficios econdémicos de las invenciones en beneficio
de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigacion.

L as entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberan reinvertir
parte de las regalias que reciben por la comercializacion de tales invenciones, con e propdsito
de generar fondos continuos de investigacion y estimular a los investigadores, haciéndolos
participes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislacion de cada Pais
Miembro.

Articulo 24.- El inventor tendra derecho a ser mencionado como tal en la patente y podra
igualmente oponerse a esta mencion.

CAPITULO 111

DE LASSOLICITUDES DE PATENTE

Articulo 25.- La solicitud de patente sélo podra comprender una invencion o un grupo de
invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo.

Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencién se presentara ante la oficina
nacional competente y debera contener |o siguiente:

a) €l petitorio;
b) la descripcion;
) una o mas reivindicaciones;

d) uno o més dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender lainvencion, los que se
consideraran parte integrante de la descripcion

€) el resumen;
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los poderes que fuesen necesarios,
el comprobante de pago de las tasas establecidas;

de ser el caso, lacopiadel contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos
cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos
genéticos o de sus productos derivados de |os que cual quiera de los Paises Miembros
€s pais de origen;

de ser € caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorizacién de uso de
los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas o
locales de |os Paises Miembros, cuando |os productos o procedimientos cuya
proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen, de
acuerdo alo establecido en la Decision 391 y sus modificaciones y reglamentaciones
vigentes,

de ser €l caso, € certificado de depdsito del materia bioldgico; vy,

de ser € caso, la copia del documento en €l que conste la cesion del derecho ala
patente del inventor a solicitante 0 a su causante.

Articulo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estara contenido en un formulario y
comprendera lo siguiente:

a)
b)

c)

d)

o)
h)

el requerimiento de concesion dela patente;
el nombrey ladireccién del solicitante;

la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica,
debera indicarse € lugar de constitucion;

el nombre de lainvencion,

el nombrey el domicilio del inventor, cuando no fuese e mismo solicitante;

de ser € caso, & nombre y ladireccion del representante legal del solicitante;
lafirma del solicitante o de su representante legd; v,

de ser €l caso, lafecha, € nimeroy la oficina de presentacion de toda solicitud de
patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado u obtenido en €

extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refieratotal o parcialmente a
la misma invencion reivindicada en la solicitud presentada en el Pais Miembro.

Articulo 28.- La descripcién debera divulgar lainvencién de manera suficientemente claray
completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente pueda g ecutarla. La descripcion de lainvencion indicara €l nombre de la
invencién e incluira la siguiente informacion:



OMPI/GRTKF/IC/1/11
Anexo |V, pagina 8

a) el sector tecnoldgico a que serefiere 0 a cual se aplicalainvencion;

b) latecnologia anterior conocida por €l solicitante que fuese Gtil parala comprension 'y
el examen de lainvencion, y las referencias alos documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnol ogia;

) una descripcién de lainvencion en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las

diferencias y eventuales ventagjas con respecto a la tecnologia anterior;

d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

€) una descripcion de la mejor manera conocida por €l solicitante para gjecutar o llevar a
la préactica lainvencion, utilizando gjemplosy referencias a los dibujos, de ser éstos
pertinentes; vy,

f) unaindicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion de ser

susceptible de aplicacién industria, s ello no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencion.

Articulo 29.- Cuando lainvencién se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un
material biologico y lainvencion no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida
y glecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripcién debera
complementarse con un deposito de dicho material.

El depdsito debera efectuarse, a mas tardar en la fecha de presentacion de la solicitud en €
Pais Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentacion de la solicitud cuya
prioridad se invoque. Serén vélidos los depbsitos efectuados ante una autoridad internacional
reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Depdsito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977,
0 ante otra institucion reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En
estos casos, la descripcion indicara el nombre y direccion de lainstitucion de depésito, la
fecha del depdsito y el nimero de depdsito atribuido por tal institucion.

El depdsito del material biologico solo sera valido para efectos de la concesion de una patente
s se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de
dicho material a més tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en €
articulo 40.

Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser clarasy concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

L as reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Unareivindicacion sera
independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra
reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia que se
desea proteger refiriéndose aunareivindicacion anterior. Unareivindicacion que serefieraa
dos o més reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple.
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Articulo 31.- El resumen consistird en una sintesis de la divulgacion técnica contenida en la
solicitud de patente. Dicho resumen servira sdlo para fines de informacion técnica 'y no tendra
efecto alguno parainterpretar € alcance de la proteccion conferida por la patente.

Articulo 32.- Ningun Pais Miembro exigira, respecto de la solicitud de patente, requisitos de
forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decision.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitacion de la solicitud, la oficina nacional
competente tuviese dudas razonables sobre algun elemento de la solicitud, podra exigir que se
presenten |las pruebas necesarias.

Articulo 33.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por
la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido a
menos lo siguiente:

a) laindicacién de que se solicita la concesion de una patente;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o
gue permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

C) la descripcidn de lainvencion;

d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; vy,

€) el comprobante de pago de |as tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en € presente articulo, ocasionara que la
solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no
se le asignara fecha de presentacion.

Articulo 34.- El solicitante de una patente podré pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificacion no podra implicar una ampliacion de la
proteccién que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccion de cualquier error material.

Articulo 35.- El solicitante de una patente de invencion podra pedir, en cualquier momento
del tramite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La

conversion de la solicitud solo procedera cuando la naturaleza de lainvencion lo permita

La peticion de conversion de una solicitud podré presentarse solo unavez. Lasolicitud
convertida mantendra la fecha de presentacion de la solicitud inicial.

L as oficinas nacionales competentes podran sugerir la conversion de la solicitud en cualquier
momento del tramite, asi como disponer el cobro de unatasa adicional parala presentacion de
las solicitudes de conversion.

El solicitante podra aceptar o rechazar |a propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada,
se continuara la tramitacion del expediente en la modalidad solicitada original mente.
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Articulo 36.- El solicitante podrg, en cualquier momento del tramite, dividir su solicitud en
dos 0 maés fraccionarias, pero ninguna de éstas podra implicar una ampliacion de la proteccion
gue corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir a
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con € requisito de unidad de invencion.
Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de presentacién y, en su caso, de la
fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades multiples o parciales, € solicitante o la oficina
nacional competente, indicara la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias
gue deberan quedar cubiertas por cada una de | as solicitudes fraccionarias.

A efectos de la division de una solicitud, € solicitante consignara los documentos que fuesen
necesarios para formar |as solicitudes fraccionarias correspondientes.

Articulo 37.- El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, fusionar dos o méas
solicitudes en una sola, pero ello no podra implicar una ampliacién de la proteccién que
corresponderia a la divulgacion contenida en las solicitudes iniciales.

No procederala fusién cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no
cumplen con e requisito de unidad de invencion conforme al articulo 25.

La solicitud fusionada se beneficiara de la fecha de presentacién y, en su caso, de lafechao
fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

CAPITULO IV
DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Articulo 38.- La oficinanacional competente examinarg, dentro de los 30 dias contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, s ésta cumple con los requisitos de forma
previstos en los articulos 26 y 27.

Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos
establecidos en los articulos 26 y 27, la oficina nacional competente notificara a solicitante
para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a lafecha de
notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera prorrogable por una sola vez, por un
periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si alaexpiracion del término sefidado, € solicitante no completa los requisitos indicados, l1a
solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la solicitud.

Articulo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion de
lasolicitud en el Pais Miembro o cuando fuese €l caso desde la fecha de prioridad que se
hubiese invocado, € expediente tendré carécter publico y podra ser consultado, y la oficina
nacional competente ordenarala publicacion de la solicitud de conformidad con las
disposiciones nacionales.
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No obstante o establecido en el parrafo anterior, € solicitante podré pedir que se publique la
solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido e examen de forma. En tal
caso, la oficina nacional competente ordenara su publicacion.

Articulo 41.- Una solicitud de patente no podra ser consultada por terceros antes de
transcurridos dieciocho meses contados desde |a fecha de su presentacion, salvo que medie
consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cuaquiera que pruebe que € solicitante de una patente ha pretendido hacer valer frentea
los derechos derivados de la solicitud, podra consultar € expediente antes de su publicacion
aln sin consentimiento de aquél.

Articulo 42.- Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien
tenga legitimo interés, podra presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda
desvirtuar la patentabilidad de la invencion.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una solavez, un plazo
adicional de sesenta dias para sustentar la oposicion.

L as oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi 1o disponen las normas nacionales.

Articulo 43.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional competente notificar a
solicitante para que dentro de los sesenta dias siguientes haga valer sus argumentaciones,
presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripcion de la
invencion, si 1o estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una solavez, un plazo
adicional de sesentadias para la contestacion.

Articulo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacién de la solicitud,
independientemente gque se hubieren presentado oposiciones, € solicitante debera pedir que se
examine s lainvencién es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar unatasa parala
realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que € solicitante hubiera pedido
gue se redlice €l examen, la solicitud caerd en abandono.

Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es patentable o
gue no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para la concesion de
la patente, 1o notificara a solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro del plazo
de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion. Este plazo podra ser
prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podra notificar a solicitante dos 0 mas veces conforme al parrafo
precedente.

Si e solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o s a pesar dela
respuesta subsistieran |os impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente
denegara |la patente.

Articulo 46.- La oficina nacional competente podré requerir € informe de expertos o de
organismos cientificos o tecnol dgicos que se consideren iddneos, para que emitan opinién
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sobre la patentabilidad de la invencion. Asimismo, cuando o estime conveniente, podra
requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina
nacional competente, el solicitante proporcionara, en un plazo que no excedera de 3 meses,
uno o més de los siguientes documentos relativos a una 0 mas de las solicitudes extranjeras
referidas total o parcialmente a la mismainvencion que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto aesa solicitud extranjera;

) copia de la patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido con base en
esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucion o fallo por € cua se hubiese rechazado o denegado la
solicitud extranjera; o,

€) copia de cualquier resolucién o fallo por e cua se hubiese anulado o invalidado la
patente u otro titulo de proteccion concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podra reconocer |os resultados de los examenes referidos en
el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
patentabilidad de la invencion.

Si @ solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo sefialado en el
presente articulo la oficina nacional competente denegara la patente.

Articulo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podra suspender la
tramitacion de la solicitud de patente cuando algun documento gque deba presentarse conforme
alosliteralesb) y c) del articulo 46 aln no se hubiese obtenido o estuviese en tramite ante
una autoridad extranjera.

Articulo 48.- Si e examen definitivo fuere favorable, se otorgara € titulo de la patente. Si
fuere parcialmente favorable, se otorgara e titulo solamente para las reivindicaciones
aceptadas. Si fuere desfavorable se denegara.

Articulo 49.- Para el ordeny clasificacion de |as patentes, los Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internacional de Patentes de Invencién establecida por € Arreglo de
Estrasburgo relativo ala Clasificacion Internaciona de Patentes de 1971, con sus
maodificaciones vigentes.

CAPITULO V
DE LOSDERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Articulo 50.- La patente tendrd un plazo de duracion de veinte afios contado a partir de la
fecha de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro.
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Articulo 51.- El acance de la proteccion conferida por la patente estara determinado por €
tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos, o en su caso, el material biol6gico
depositado, serviran para interpretarlas.

Articulo 52.- La patente confiere asu titular €l derecho de impedir aterceras personas que no
tengan su consentimiento, realizar cualquiera de |os siguientes actos.

a) cuando enla patente se reivindica un producto:
i) fabricar el producto;
i) ofrecer en venta, vender o usar € producto; o importarlo para alguno de estos
fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o
ii) gecutar cualquiera de los actos indicados en € literal @) respecto a un producto
obtenido directamente mediante el procedimiento.

Articulo 53.- El titular de la patente no podra gjercer el derecho a que se refiere e articulo
anterior respecto de los siguientes actos:

a) actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion, respecto a objeto de la
invencion patentada;

) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o
académica;

d) actos referidos en € articulo 5Ster del Convenio de Paris parala Proteccion de la
Propiedad Industrial;

€) cuando la patente proteja un material bioldgico excepto plantas, capaz de reproducirse,
usarlo como base inicial para obtener un nuevo materia viable, salvo que td
obtencion requiera €l uso repetido de la entidad patentada.

Articulo 54.- La patente no dara € derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier pais por € titular de la patente, o por otra persona con
su consentimiento o econdmicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econémicamente
vinculadas cuando una pueda gjercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia
decisiva con respecto a la explotacion de la patente o cuando un tercero pueda egjercer tal
influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biol6gico capaz de reproducirse, la patente no se extendera
al material bioldgico obtenido por reproduccion, multiplicacion o propagacion del material
introducido en el comercio conforme al parrafo primero, siempre que la reproduccién,
multiplicacion o propagacion fuese necesaria para usar € material conforme a los fines para
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los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para
fines de multiplicacién o propagacion.

Articulo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la
presente Decision, los derechos conferidos por |a patente no podran hacerse valer contra una
tercera persona que, de buena fe y antes de lafecha de prioridad o de presentacion de la
solicitud sobre la que se concedié |a patente, ya se encontraba utilizando o explotando la
invencion, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa personatendra e derecho de iniciar o de continuar la utilizacién o explotacion
de lainvencion, pero este derecho solo podra cederse o transferirse junto con el
establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilizacion o explotacion.

Articulo 56.- Una patente concedida o en trdmite de concesion podra ser transferida por acto
entre vivos 0 por via sucesoria.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente
concedida. Lafalta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a
terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.
Cuaquier persona interesada podra solicitar € registro de una transferencia.

Articulo 57.- El titular de una patente concedida o en tramite de concesion podra dar licencia
auno o més terceros para la explotacion de la invencion respectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotacion de una
patente concedida. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a
terceros.

A efectos del registro lalicencia debera constar por escrito.
Cuaquier personainteresada podra solicitar el registro de unalicencia

En caso exista algiin cambio respecto a nombre o direccion del titular de la patente durante el
plazo de vigencia del contrato de licencia, € titular del registro deberainformarlo ala oficina
nacional competente. En caso contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos
que figuren en € registro, se reputara vaida.

Articulo 58.- La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia para la
explotacion de patentes que no se gjusten alas disposiciones del Régimen Comun de
Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licenciasy Regalias, o que
no se gjusten alas disposiciones comunitarias 0 nacional es sobre précticas comerciales
restrictivas de la libre competencia.

CAPITULO VI
DE LASOBLIGACIONESDEL TITULAR DE LA PATENTE
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Articulo 59.- El titular de la patente est& obligado a explotar lainvencion patentada en
cualquier Pais Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por €.

Articulo 60.- A los efectos del presente Capitulo, se entendera por explotacion, la produccion
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto
con ladistribucion y comercializacion de los resultados obtenidos, de forma suficiente para
satisfacer la demanda del mercado. También se entendera por explotacion laimportacion,
junto con la distribucion y comercializacion del producto patentado, cuando ésta se haga de
forma suficiente para satisfacer |la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a
un procedimiento que no se materialice en un producto, no serén exigibles los requisitos de
comerciaizacion y distribucion.

CAPITULO VII
DEL REGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Articulo 61.- Vencido € plazo de tres afios contados a partir de la concesién de la patente o de
cuatro afios contados a partir de la solicitud de lamisma, €l que resulte mayor, la oficina
nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgara una licencia obligatoria
principalmente para la produccion industrial del producto objeto de la patente o € uso integral
del procedimiento patentado, sélo si en e momento de su peticion la patente no se hubiere
explotado en los términos que establecen los articulos 59 y 60, en el Pais Miembro donde se
solicite lalicencia, 0 s la explotacion de lainvencién hubiere estado suspendida por mas de
un afio.

Lalicencia obligatoria no sera concedida si € titular de la patente justifica su inaccion con
excusas legitimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las
normas internas de cada Pais Miembro.

S6lo se concedera licencia obligatoria cuando quien la solicite hubiere intentado previamente
obtener una licencia contractual del titular de la patente, en términosy condiciones
comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo prudencial.

Articulo 62.- La concesion de las licencias obligatorias alas que se refiere e articulo
anterior, procedera previa notificacion a titular de la patente, para que dentro de los sesenta
dias siguientes haga valer sus argumentaciones si 10 estima conveniente.

Laoficina nacional competente establecera el alcance o extension de lalicencia,
especificando en particular, € periodo por € cua se concede, el objeto de lalicencia, €l
monto y las condiciones de la compensacion econdémica. Esta compensacion debera ser
adecuada, seguin las circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor
economico de la autorizacion.

La impugnacion de la licencia obligatoria no impedira la explotacion ni g ercerd ninguna
influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su interposicion no impedira al titular de la
patente percibir, entre tanto, la compensacién econdmica determinada por la oficina nacional
competente, en la parte no reclamada.

Articulo 63.- A peticion ddl titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las
licencias obligatorias podran ser modificadas por la oficina nacional competente cuando asi |o
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justifiquen nuevos hechos y, en particular, cuando € titular de la patente conceda otra licencia
en condiciones mas favorables que las establecidas.

Articulo 64.- El licenciatario estara obligado a explotar lainvencién, dentro del plazo de dos
anos contados a partir de lafecha de concesion de lalicencia, salvo que justifique su inaccion
por razones de caso fortuito o fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la
patente, la oficina nacional competente revocara la licencia obligatoria

Articulo 65.- Previa declaratoria de un Pais Miembro de |a existencia de razones de interés
publico, de emergencia, o de seguridad nacional y solo mientras estas razones permanezcan,
en cualquier momento se podra someter |a patente a licencia obligatoria. En tal caso, la
oficina nacional competente otorgara las licencias que se le soliciten. El titular de la patente
objeto de lalicencia sera notificado cuando sea razonablemente posible.

Laoficina nacional competente establecera el alcance o extension de lalicencia obligatoria,
especificando en particular, € periodo por € cua se concede, el objeto de lalicencia, €l
monto y las condiciones de la compensacién econdmica.

La concesion de una licencia obligatoria por razones de interés publico, no menoscaba el
derecho dd titular de la patente a seguir explotandola.

Articulo 66.- De oficio 0 a peticion de parte, la oficina nacional competente, previa
calificacién de la autoridad nacional en materia de libre competencia, otorgara licencias
obligatorias cuando se presenten préacticas que afecten la libre competencia, en particular,
cuando constituyan un abuso de la posicién dominante en el mercado por parte del titular de
la patente.

En estos casos, para determinar € importe de la compensacion econémica, se tendra en cuenta
la necesidad de corregir las précticas anticompetitivas.

La oficina nacional competente denegara larevocacion de lalicencia obligatoria si resulta
probable que las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir.

Articulo 67.- La oficina nacional competente otorgara licencia en cualquier momento, si ésta
es solicitada por € titular de una patente, cuya explotacion requiera necesariamente del
empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia
contractual en condiciones comerciales razonables. Dichalicencia estard sujeta, sin perjuicio
de lo dispuesto en €l articulo 68, alo siguiente:

a) lainvencion relvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico
importante de una importancia econémica considerable con respecto ala invencion
reivindicada en la primera patente;

b) el titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar lainvencion reivindicada en la segunda patente; y,

) no podra cederse lalicencia de la primera patente sin la cesion de la segunda patente.

Articulo 68.- En adicion de lo establecido en los articul os precedentes, las licencias
obligatorias estan sujetas alo siguiente:
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a) no serén exclusivas y no podran concederse sublicencias;

b) sblo podran transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que
permite su explotacion industrial, debiendo constar por escrito y registrarse ante la
oficina nacional competente. Caso contrario, no surtira efectos legales;

) podrén revocarse, areserva de la proteccion adecuada de los intereses legitimos de las
personas que han recibido autorizacién paralas mismas, si |as circunstancias que les
dieron origen han desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

d) el alcancey laduracion se limitaran en funcion de los fines para los que se
concedieran;

€) tratdndose de patentes de invencion que protegen tecnologia de semiconductores, la
licencia obligatoria sdlo se autorizara para un uso publico no comercial o para
remediar o rectificar una préctica declarada contraria a la libre competencia por la
autoridad nacional competente conforme al articulos 65 y 66;

f) contemplard una remuneracion adecuada segun las circunstancias de cada caso, habida
cuenta del valor econdémico, sin perjuicio de lo dispuesto en € articulo 66; v,

0 los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

Articulo 69.- Las licencias obligatorias que no cumplan con las disposiciones del presente
Capitulo no surtiran efecto legal aguno.

CAPITULO V111 )
DE LOSACTOS POSTERIORES A LA CONCESION

Articulo 70.- El titular de una patente podré pedir ala oficina nacional competente que se
modifique la patente para consignar cualquier cambio en el nombre, direccion, domicilio u
otros datos del titular o del inventor o para modificar o limitar el alcance de una o més de las
reivindicaciones. Del mismo modo, podra pedir la correccion de cualquier error material en la
patente.

Seran aplicables en o pertinente, las disposiciones relativas a la modificacion o correccion de
una solicitud.

Articulo 71.- El titular de una patente podra renunciar a una o mas reivindicaciones de la
patente 0 a la patente en su totalidad, mediante declaracion dirigida a la oficina nacional
competente. Larenuncia surtira efectos desde |a fecha de recepcién de la declaracion
respectiva

Articulo 72.- El titular de una patente podra dividirla en dos 0 mas patentes fraccionarias.
Seran aplicables en o pertinente, 1as disposiciones relativas ala division de una solicitud.

Articulo 73.- El titular asimismo, podra fusionar dos 0 més patentes. Seran aplicables en lo
pertinente, las disposiciones relativas a la fusion de una solicitud.
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Articulo 74.- La oficina nacional competente podré establecer € cobro de tasas para los actos
realizados con posterioridad a la concesion de la patente.

CAPITULO IX
DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Articulo 75.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
personay en cualquier momento, la nulidad absoluta de una patente, cuando:

a) el objeto de la patente no constituyese una invencion conforme al articulo 15;

b) lainvencién no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en € articulo
14,

) la patente se hubiese concedido para una invencion comprendida en €l articulo 20;

d) la patente no divulgara la invencién, de conformidad con € articulo 28, y de ser €

caso d articulo 29;

e) las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente sustentadas por
la descripcion;
f) la patente concedida contuviese una divulgacion més amplia que en la solicitud inicial

y ello implicase una ampliacion de la proteccion;

0 de ser @ caso, no se hubiere presentado la copia del contrato de acceso, cuando los
productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados
a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los
Paises Miembros es pais de origen;

h) de ser e caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredite lalicencia
0 autorizacion de uso de los conocimientos tradicional es de las comunidades indigenas
afroamericanas o locales de los Paises Miembros, cuando |os productos o procesos
cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen; o,

i) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legidacion nacional para
los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente solo afectaren alguna de las reivindicaciones o
partes de una reivindicacion, la nulidad se declarara solamente con respecto a tales
reivindicaciones 0 a tales partes de la reivindicacion, segin corresponda.

La patente, lareivindicacion o aquella parte de una reivindicacion que fuese declarada nula,
se reputara nulay sin ningun valor desde la fecha de presentacion de la solicitud de |a patente.

Articulo 76.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad
absoluta, de conformidad con € articulo precedente, quedaran afectados de nulidad relativa.
En estos casos la autoridad nacional competente podra declarar dicha anulacion dentro de los
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cinco afios siguientes contados a partir de la fecha de la concesion de la patente, de
conformidad con la legislacion nacional.

Articulo 77.- La autoridad nacional competente podra anular una patente cuando se hubiese
concedido a quien no tenia derecho a obtenerla. La accion de anulacién sdlo podra ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta accién
prescribira alos cinco afios contados desde la fecha de concesion de la patente o a los dos
anos contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo
conocimiento de la explotacion de lainvencion en € pais, aplicandose € plazo que venza
primero.

Articulo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificara al titular
de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime
convenientes.

Cuando en razon de la legidacion interna de un Pais Miembro, dicha autoridad sea la oficina
nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere € articulo anterior, se
presentaran dentro de los dos meses siguientes a la notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en € articulo anterior, € interesado podra solicitar
una prorroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articul o, la oficina nacional competente decidira
sobre la nulidad de la patente, lo cual notificara a las partes mediante resolucion.

Articulo 79.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la
autoridad nacional competente podra pedir a titular de la patente que presente uno o més de
los documentos referidos en el articulo 46 relativos ala patente objeto del procedimiento.

CAPITULO X
DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite,
debera pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional
competente. Las anualidades deberan pagarse por afios adel antados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad seré e Ultimo dia del mes en que fue presentada la
solicitud. Podran pagarse dos 0 mas tasas anuales por adel antado.

Unatasa anua podré pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la
fechadeinicio del periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo
establecido. Durante € plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendra su
vigencia plena.

Lafalta de pago de unatasa anual conforme a este articulo producira de pleno derecho la
caducidad de la patente o de la solicitud de patente.
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TITULO I
DE LOSMODELOSDE UTILIDAD

Articulo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracion o
disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacién o fabricacién del objeto que le incorpore o que e proporcione alguna utilidad,
ventgja o efecto técnico que antes no tenia.

Los modelos de utilidad se protegeran mediante patentes.

Articulo 82.- No se considerardn modelos de utilidad: las obras pléasticas, las de arquitectura,
ni los objetos que tuvieran Unicamente caréacter estético.

No podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias
excluidas de la proteccion por |a patente de invencion.

Articulo 83.- El solicitante de una patente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud
se convierta en una solicitud de patente de invencion o de registro de disefio industrial,
siempre gque la materia objeto de la solicitud inicial o permita. A efectos de esto Ultimo
debera cumplirse con los requisitos establecidos en € articulo 35.

Articulo 84.- El plazo de duracion del modelo de utilidad sera de diez afios contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud en € respectivo Pais Miembro.

Articulo 85.- Son aplicables alas patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre
patentes de invencion contenidas en la presente Decision en lo que fuere pertinente, salvo en
lo dispuesto con relacion a los plazos de tramitacion, los cuales se reduciran alamitad. Sin
perjuicio de lo anterior, € plazo establecido en € articulo 40 quedara reducido a doce meses.

TITULO IV
DE LOSESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOSINTEGRADOS

CAPITULO |
DEFINICIONES

Articulo 86.- A efectos del presente Titulo se entenderd por:

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de
los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones,
forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que
esté destinado a realizar una funcion electronica;

b) esquema de trazado: la disposicién tridimensional, expresada en cualquier forma, de
los elementos, siendo a menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito
integrado, asi como esa disposicion tridimensional preparada para un circuito
integrado destinado a ser fabricado.
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CAPITULO 11 )
DE LOSREQUISITOS DE PROTECCION DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO
DE CIRCUITOSINTEGRADOS

Articulo 87.- Un esquema de trazado sera protegido cuando fuese original.

Un esquema de trazado sera considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual
propio de su creador y no fuese corriente en e sector de laindustria de los circuitos
integrados.

Cuando un esguema de trazado esté constituido por uno o més elementos corrientes en el
sector de laindustria de los circuitos integrados, se le considerara original si la combinacion
de tales elementos, como conjunto, cumple con esa condicion.

CAPITULO Il
DE LOSTITULARES

Articulo 88.- El derecho a registro de un esgquema de trazado de circuito integrado
corresponde a su disefiador. Este derecho podra ser transferido por acto entre vivos o por via
sucesoria.

En caso que e esguema hubiera sido disefiado por dos 0 més personas conjuntamente, €l
derecho ala proteccion les corresponderd en comun.

Cuando el esguema se hubiese creado en cumplimiento de un contrato de obra o de servicio
paraese fin, 0 en e marco de unarelacion laboral en lacua € disefiador tuviera esa funcion,

el derecho ala proteccion correspondera ala persona que contratd laobrao € servicio, o a
empleador, salvo disposicion contractual en contrario.

CAPITULO IV
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Articulo 89.- La solicitud para obtener un esquema de trazado de circuito integrado se
presentara ante la oficina nacional competente y debera contener 1o siguiente:

a) el petitorio;

b) una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando € circuito integrado haya sido
explotado comercialmente, una muestra de ese circuito integrado;

) de ser el caso, una declaracion indicando la fecha de la primera explotacion comercial
del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;

d) de ser el caso, una declaracion indicando €l afio de la creacion del circuito integrado;

€) una descripcion que definala funcién electrénica que debe redlizar € circuito
integrado que incorpora el esquema de trazado;
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f) copia de toda solicitud de registro u otro titulo de proteccién que se hubiese presentado
u obtenido en el extranjero por e mismo solicitante o su causante y que se refiera total
o parcidmente a mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en €l
Pais Miembro;

0 los poderes que fuesen necesarios; Y,
h) el comprobante de pago de |a tasa establ ecida.

Articulo 90.- El petitorio de la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito
integrado estar& contenido en un formulario y comprendera lo siguiente:

a) el requerimiento de concesion del registro;
b) el nombrey la direccion del solicitante;

) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica,
deberaindicarse € lugar de constitucion;

d) el nombrey & domicilio del disefiador del esquema de trazado, cuando no fuese
mismo solicitante;

€) de ser € caso, & nombrey ladireccion del representante legal del solicitante;

f) de ser e caso, lafecha, € nimero y la oficina de presentacion de toda solicitud de
registro u otro titulo de proteccion gue se hubiese presentado u obtenido en €l
extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refieratotal o parcialmente
al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud presentada en €l Pais Miembro; y,

0 lafirmadel solicitante 0 de su representante legal.

Articulo 91.- Cuando €l esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera algin secreto
empresarial, € solicitante presentard, ademés de la representacion gréfica requerida, una
representacion del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes
gue contuvieran ese secreto. Las partes restantes deberan ser suficientes para permitir en todo
caso la identificacion del esquema de trazado.

Articulo 92.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por
la oficina nacional competente, siempre que a momento de la recepcion hubiera contenido
por o menos los siguientes e ementos:

a) unaindicacion expresa o implicita de que se solicita el registro de un esquemade
trazado;

b) datos que permitan laidentificacion del solicitante o de la persona que presenta la
solicitud, o que permitan ala oficina nacional competente comunicarse con esa
persong;

C) una representacion grafica del esquema de trazado cuyo registro se solicita; y

d) el comprobante de pago de la tasa correspondiente.
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Laausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara que la
solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no
se le asignara fecha de presentacion.

CAPITULO V
DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Articulo 93.- La oficina nacional competente examinarasi el objeto de la solicitud constituye
un esquema de trazado conforme ala definicion del articulo 86, y si la solicitud comprende
los elementos indicados en los articulos 89, 90 y 91. La oficina nacional competente no
examinara de oficio laoriginalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara 0posicion
fundamentada.

En caso de observarse alguna omision o deficiencia, se notificara a solicitante para que
efectle la correccion necesaria dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de
considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. S el solicitante no efectuara la
correccién en e plazo sefidlado, la oficina nacional competente haré efectivo el
apercibimiento mediante resolucion fundamentada.

Articulo 94.- Efectuado e examen de la solicitud, la oficina nacional competente ordenara
gue se anuncie la solicitud mediante la publicacion de un aviso en e 6rgano de publicidad
oficial, a costa del interesado.

Seran aplicables a la publicacion del aviso las disposiciones pertinentes relativas a las
solicitudes de patente de invencion.

Articulo 95.- Cualquier persona interesada podra presentar a la oficina nacional competente
oposicion fundamentada, incluyendo informaciones o documentos, que fuesen Utiles para
determinar laregistrabilidad de un esquema de trazado.

Seran aplicables ala oposicion las disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de
patente de invencion.

Articulo 96.- Si se hubiesen cumplido los requisitos establecidos, la oficina nacional
competente registrara el esquema de trazado, expedira un certificado de registro que
contendra los datos incluidos en € registro correspondiente.

CAPITULO VI
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Articulo 97.- En caso que € esguema de trazado se hubiese explotado comercialmente en
cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro debera presentarse ante la oficina naciona
competente del Pais Miembro dentro de un plazo de dos afios contado a partir de lafecha de
la primera explotacion comercia del esquema. Si la solicitud se presentara después de
vencido ese plazo, € registro sera denegado.

Un esquema de trazado que no se hubiese explotado comercialmente en ningun lugar del
mundo solo podraregistrarse si €llo se solicita ante la oficina nacional competente del Pais
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Miembro dentro de un plazo de 15 afios contado desde el Ultimo dia del afio en que se cred €
esquema. Si lasolicitud se presentara después de vencido ese plazo, € registro sera
denegado.

Articulo 98.- El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado registrado tendra una
duracion de diez afios contados a partir de la més antigua de las siguientes fechas:

a) el Ultimo dia del afio en que se haya realizado la primera explotacién comercial del
esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

b) lafecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional
competente del respectivo Pais Miembro.

La proteccion de un esquema de trazado registrado caducara en todo caso a vencer un plazo
de 15 afnos contado desde el Ultimo diadel afio en que se cred & esquema.

Articulo 99.- La proteccion se aplicara independientemente de que € circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre contenido en un articulo e
independientemente de que e esquema de trazado se haya incorporado en un circuito
integrado.

El registro de un esquema de trazado de circuito integrado confiere a su titular € derecho de
impedir aterceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) reproducir, por incorporacion en un circuito integrado o de cualquier otro modo, €l
esguema de trazado protegido, en su totalidad o una parte del mismo que cumplala
condicion de originalidad conforme al articulo 87;

b) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el
esguema de trazado protegido, 0 un circuito integrado que incorpore ese esquema; 0

C) comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un
articulo en el que se encuentre incorporado €l circuito integrado protegido, solo en la
medida en que este siga conteniendo un esquema de trazado ilicitamente reproducido.

La proteccion conferida por el registro solo atafie al esquema de trazado propiamente, y no
comprende ningun concepto, proceso, sistema, técnica o informacién codificados o
incorporados en el esquema de trazado.

Articulo 100.- El derecho conferido por €l registro del esquema de trazado solo podra hacerse
valer contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no confiere el
derecho de impedir los siguientes actos:

a) actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de evaluacion, analisis o experimentacion;

C) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o
académica;
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d) actos referidos en el Articulo Ster del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial.

Articulo 101.- El registro de un esquema de trazado no dard € derecho de impedir aun
tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de circuitos
integrados que los incorporen o de articulos que contengan esos circuitos integrados después
de gue se hubiesen introducido en el comercio en cualquier pais por € titular, o por otra
persona con su consentimiento o econdémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estéan econdémicamente
vinculadas cuando una pueda gjercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto ala explotacion del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero
pueda gjercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 102.- El titular del registro de un esquema de trazado no podra impedir a un tercero
realizar actos de explotacion industrial o comercia relativos a un esquema de trazado creado
por un tercero mediante la evaluacion o el andlisis del esquema de trazado protegido, siempre
que & esquema de trazado asi creado cumplala condicion de originalidad conforme a
Articulo 87. Tampoco podraimpedir esos actos respecto de los circuitos integrados que
incorporen el esgquema de trazado asi creado, ni de |los articulos que incorporen tales circuitos
integrados.

Articulo 103.- El titular del registro de un esquema de trazado no podra impedir a un tercero
realizar los actos mencionados en el articulo 99 respecto de otro esquema de trazado original
creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Articulo 104.- No se considerara infraccién de los derechos sobre un esquema de trazado
registrado la realizacion de alguno de los actos referidos en € articulo 99 respecto de un
circuito integrado que incorpore ilicitamente un esquema de trazado, o de un articulo que
contengatal circuito integrado, cuando la persona que los redlizara no supiera, y no tuviera
motivos razonables para saber, que ese esquema de trazado se habia reproducido ilicitamente.
Desde e momento en que esa persona fuese informada de laiilicitud del esquema de trazado,
podra continuar realizando esos actos respecto de |os productos que aln tuviera en existencia
0 que hubiese pedido desde antes pero a peticion del titular del registro deberé pagarle una
compensacion equivalente a una regalia razonabl e basada en la que corresponderia pagar por
una licencia contractual.

Articulo 105.- Un registro de esquema de trazado concedido o en trdmite de concesion podra
ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de
esquema de trazado. La falta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos
frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar € registro de una transferencia.
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CAPITULO VII
DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Articulo 106.- El titular de un registro de esquema de trazado concedido o en trdmite de
concesion podra dar licencia a uno 0 mas terceros para la explotacion del esquema de trazado
respectivo.

Deberéa registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotacién del
esquema de trazado. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta efectos frente a
terceros.

A efectos del registro lalicencia debera constar por escrito.
Cuaquier personainteresada podra solicitar el registro de unalicencia

En caso exista algun cambio respecto al nombre o direccion del titular del registro de esquema
de trazado durante el plazo de vigenciadel contrato de licencia, € titular del registro debera
informarlo ala oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificacion
realizada conforme a los datos que figuren en € registro, se reputara valida.

Articulo 107.- Por falta de explotacion o por razén de interés publico, en particular por
razones de emergencia nacional, salud publica o seguridad nacional, o pararemediar alguna
préactica anticompetitiva, la autoridad competente podra, a peticidn de una persona interesada
0 de una autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) gue un esguema de trazado registrado o en tramite de registro sea usado o explotado
industrial o comercialmente por una entidad estatal 0 por una 0 mas personas de
derecho publico o privado designadas al efecto; o

b) gue tal esgquema de trazado quede abierto ala concesién de una o mas licencias
obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podré conceder tal licenciaa quien
la solicite, con sujecion alas condiciones establecidas.

Serén aplicables ala concesion de una licencia obligatoria respecto de un esquemade

trazado |as condiciones establecidas para la concesion de licencias obligatorias respecto de
patentes de invencion.

CAPITULO VIII

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Articulo 108.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
personay en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de un esquema de trazado,
cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme a articulo 86;

b) el registro no cumpliese con los requisitos de proteccion previstos en e articulo 87;
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C) el registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado después de
vencido alguno de los plazos estipulados en € articulo 97; o,

d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legidacion nacional para
los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sblo afectaren a una parte del esquema de
trazado registrado, la nulidad se declarar& solamente con respecto atal parte, segin
corresponda, quedando el registro vigente para las demas partes, siempre que ellaen su
conjunto cumpla con €l requisito de originalidad previsto en €l articulo 87.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputard nulo
y sin ningun valor desde la fecha de presentacion de la solicitud de registro.

Articulo 109.- Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad
absoluta, de conformidad con €l articulo precedente, quedarén afectados de nulidad relativa.
En estos casos la autoridad nacional competente podra declarar dicha anulacion dentro de los
cinco afos siguientes contados a partir de lafecha de la concesion del registro, de
conformidad con la legislacion nacional.

Articulo 110.- La autoridad nacional competente podra anular un registro de esquema de
trazado cuando se hubiese concedido a quien no tenia derecho a obtenerlo. La accién de
anulacion sblo podra ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener el
registro. Esta accion prescribira alos cinco afios contados desde la fecha de concesion del
registro o alos dos afos contados desde la fecha en que |a persona a quien pertenezca ese
derecho tuvo conocimiento de la comercializacion del producto que incorpora el esquema de
trazado en €l Pais Miembro, aplicandose € plazo que venza primero.

Articulo 111.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificara a titular
del registro para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime
convenientes.

Cuando en razdn de la legislacion interna de un Pais Miembro, dicha autoridad sea la oficina
nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere € articulo anterior, se
presentaran dentro de los dos meses siguientes a la notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en € articulo anterior, € interesado podra solicitar
una prérroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidira
sobre la nulidad del registro, o cua notificara alas partes mediante resolucion.

Articulo 112.- Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la
autoridad nacional competente podra pedir a titular del registro que presente uno o més de los
documentos referidos en e articulo 89 relativos al registro objeto del procedimiento.

rTuLov
DE LOSDISENOSINDUSTRIALES
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CAPITULO | )
DE LOSREQUISITOS PARA LA PROTECCION

Articulo 113.- Se considerara como disefio industrial la apariencia particular de un producto
gue resulte de cualquier reunion de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma
externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin
gue cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Articulo 114.- El derecho al registro de un disefio industrial pertenece al disefiador. Este
derecho podra ser transferido por acto entre vivos 0 por via sucesoria.

Lostitulares del registro podran ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un disefio industrial, el derecho a registro
corresponde en comun atodas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo disefio industrial, independientemente unas de otras, €l
registro se concedera a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud
correspondiente o que invogue la prioridad de fecha mas antigua.

Articulo 115.- Seran registrables disefios industriales que sean nuevos.

Un disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad
véidamente invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento,
mediante su descripcion, utilizacion, comercializacion o por cualquier otro medio.

Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con
respecto arealizaciones anteriores 0 porque se refiera a otra clase de productos distintos a
dichas realizaciones.

Articulo 116.- No serén registrables:

a) los disefios industriales cuya explotacién comercial en € territorio del Pais Miembro
en gque se solicita e registro deba impedirse necesariamente para proteger alamoral o
al orden publico. A estos efectos la explotacion comercia de un disefio industrial no se
considerara contrariaalamoral o a orden publico solo por razon de existir una
disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion;

b) los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por
consideraciones de orden técnico o por la realizacién de una funcion técnica, que no
incorpore ningun aporte arbitrario del disefiador; vy,

) los disefios industriales que consista Unicamente en una forma cuya reproduccion
exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea
montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta
prohibicion no se aplicara tratandose de productos en los cuales el disefio radique en
una forma destinada a permitir e montaje o la conexion mdltiple de los productos o su
conexion dentro de un sistema modular.



OMPI/GRTKF/IC/1/11
Anexo |V, pagina 29

CAPITULO 11
DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Articulo 117.- Lasolicitud de registro de un disefio industrial se presentara ante la oficina
nacional competente y debera contener:

a)
b)

€l petitorio;

la representacion gréfica o fotogréfica del disefio industrial. Tratandose de disefios
bidimensional es incorporados en un material plano, la representacion podra sustituirse
con una muestra del producto que incorpora el disefio;

los poderes que fuesen necesarios,
el comprobante del pago de las tasas establecidas;

de ser € caso, la copia del documento en €l que conste la cesion del derecho al registro
de disefio industria a solicitante; y,

de ser € caso, la copia de toda solicitud de registro de disefio industrial u otro titulo de
proteccion que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por € mismo
solicitante o su causante y que se refiera al mismo disefio reivindicado en la solicitud
presentada en € Pais Miembro.

Articulo 118.- El petitorio de la solicitud de registro de disefio industrial estara contenido en
un formulario y comprendera lo siguiente:

a)
b)

c)

d)

o)
h)

el requerimiento de registro del disefio industrial;
el nombre y la direccion del solicitante;

la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica,
debera indicarse € lugar de constitucion;

laindicacion del tipo o género de productos alos cuales se aplicara el disefio y de la
clase y subclase de estos productos,

el nombrey el domicilio del disefiador, cuando no fuese el mismo solicitante;

de ser € caso, lafecha, € nimero y laindicacion de la oficina de presentacion de toda
solicitud de registro de disefio industrial u otro titulo de proteccién que se hubiese
presentado u obtenido en el extranjero por e mismo solicitante o su causante y que se
refieraa mismo disefio relvindicado en la solicitud presentada en € Pais Miembro;

de ser e caso, e nombrey la direccion del representante legal del solicitante; y,

lafirmadel solicitante 0 de su representante legal.
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Articulo 119.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion
por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera
contenido por o menos los siguientes elementos:

a) laindicacion de que se solicita € registro de un disefio industrial;

b) datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud y que
permitan ala oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

) la representacion gréficay fotogréfica del disefio industrial. Tratandose de disefios
bidimensionales incorporados en un material plano, la representacion podra sustituirse
por una muestra del material que incorpora € disefio; v,

d) el comprobante de pago de |as tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en €l presente articulo, ocasionara que la
solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trdmite y no
se le asignara fecha de presentacion.

Articulo 120.- La oficina nacional competente examinard, dentro de los 15 dias contados a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de
forma previstos en los articulos 117 y 118.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace
referencia el parrafo precedente, la oficina nacional competente notificara al solicitante para
gue complete dichos requisitos dentro del plazo de treinta dias siguiente alafecha de
notificaciéon. A solicitud de parte, dicho plazo sera prorrogable por una solavez y por un
periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si alaexpiracion del término sefidado, € solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerard abandonada y perdera su prelacion. Sin perjuicio de elo, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la solicitud.

Articulo 121.- Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, |a oficina nacional
competente ordenara su publicacion.

Articulo 122.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien
tenga legitimo interés, podra presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda
desvirtuar €l registro del disefio industrial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una solavez, un plazo
adicional de treinta dias para sustentar la oposicion.

L as oposiciones temerarias podran ser sancionadas s asi 1o disponen las normas nacionales

Articulo 123.- Si se hubiere presentado oposicién, la oficina nacional competente notificara al
solicitante para que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentaciones o
presente documentos, si |0 estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara un plazo adicional de treinta dias
para la contestacion.
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Articulo 124.- Vencido el plazo establecido en €l articulo precedente, 0 si ho se hubiese
presentado oposicion, la oficina nacional competente examinara si € objeto de la solicitud se
gjusta alo establecido en los articulos 113 y 116.

La oficina nacional competente no realizara de oficio ningln examen de novedad de la
solicitud, salvo que se presentara una oposi cion sustentada en un derecho anterior vigente o en
lafalta de novedad del disefio industrial.

Sin perjuicio de ello, cuando € disefio industrial carezca manifiestamente de novedad, la
oficina nacional competente podra denegar de oficio la solicitud.

Articulo 125.- Una solicitud de registro de disefio industrial no podra ser consultada por
terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la publicacion, salvo que medie
consentimiento escrito por parte del solicitante.

Cualquiera que pruebe gque € solicitante de un registro de disefio industrial ha pretendido
hacer valer frente a él los derechos derivados de la solicitud, podra consultar € expediente
aun antes de su publicacién alin sin consentimiento de aquél.

Articulo 126.- Cumplidos los requisitos establecidos, la oficina nacional competente
concedera el registro del disefio industrial y expediraasu titular el certificado
correspondiente. Si tales requisitos no se cumplieran, la oficina nacional competente denegara
el registro.

Articulo 127.- Para €l orden y clasificacion de los disefios industriales, |os Paises Miembros
utilizaran la Clasificacion Internaciona paralos Dibujosy Modelos Industriales establecida
por e Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes.

CAPITULO Il
DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Articulo 128.- El registro de un disefio industrial tendra una duracion de diez afios, contados
desde |a fecha de presentacion de la solicitud en € Pais Miembro.

Articulo 129.- El registro de un disefio industrial conferira a su titular el derecho a excluir a
terceros de la explotacion del correspondiente disefio. En tal virtud, € titular del registro
tendra derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,
ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o
reproduzcan el disefio industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo disefio sélo presente diferencias secundarias con respecto al disefio protegido o
Cuya apariencia seaigual a ésta.

Articulo 130.- La proteccién conferida a un disefio industrial no se extendera a los el ementos
o caracteristicas del disefio dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por
larealizacion de una funcion técnica, que no incorporen ninglin aporte arbitrario del
disefiador.
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La proteccion conferida a un disefio industrial no comprendera aquellos elementos o
caracteristicas cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que
incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual
forme parte. Estalimitacion no se aplicara tratandose de productos en los cuaes e disefio
radica en una forma destinada a permitir el montaje o la conexion multiple de los productos, o
su conexion dentro de un sistema modular.

Articulo 131.- El registro de un disefio industrial no dard €l derecho de impedir a un tercero
realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese disefio,
después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por su
titular o por otra persona con su consentimiento o econdémicamente vinculada a él.

A efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estéan econémicamente
vinculadas cuando una pueda gjercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto ala explotacion del disefio industrial, o cuando un tercero pueda e ercer
tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 132.- La autoridad nacional competente decretard de oficio o a solicitud de cualquier
personay en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de disefio industrial,
cuando:

a) el objeto del registro no constituyese un disefio industrial conforme lo previsto en e
articulo 113;
b) el disefio industrial no cumpliese con los requisitos de proteccion conforme alo

previsto en el articulo 115;

C) el registro se hubiese concedido para una materia excluida de proteccién como disefio
industrial conforme alo previsto en € articulo 116; o,

d) se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legidacion nacional para
los actos administrativos.

Articulo 133.- Seran aplicables alos disefios industriales las disposiciones de los articulos 17,
34, 53 literales @), b), ¢) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79.

TITULO VI
DE LASMARCAS

CAPITULO |
DE LOSREQUISITOSPARA EL REGISTRO DE MARCAS

Articulo 134.- A efectos de este régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para
distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas |0s signos
susceptibles de representacion gréfica. La naturaleza del producto o servicio a cua se hade
aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para su registro.

Podran constituir marcas, entre otros, |0s siguientes signos.
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las palabras o combinacién de palabras;

las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;

los sonidosy los olores;

las letras y 10s nUmeros,

un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores,
laforma de los productos, sus envases o envolturas;

cualquier combinacién de los signos 0 medios indicados en |os apartados anteriores.

Articulo 135.- No podran registrarse como marcas |0s signos que:

a)
b)

c)

d)

9

h)

)

no puedan constituir marca conforme a primer parrafo del articulo anterior;
carezcan de distintividad,

consistan exclusivamente en formas usuales de |os productos o de sus envases, 0 en
formas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho producto o
del servicio de que se trate;

consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventgja funcional o
técnicaa producto o a servicio a cual se aplican;

consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, €l destino, €l valor, la procedencia geografica, la
época de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o
de los servicios para los cuaes ha de usarse dicho signo o indicacion, incluidas las
expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios,

consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que setrate;

consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion comin o usual
del producto o servicio de que se trate en €l lengugje corriente o en la usanza del pais;

consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por
una forma especifica;

puedan engafiar alos medios comerciales o a publico, en particular sobre la
procedencia geogréfica, la naturaleza, e modo de fabricacion, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

reproduzcan, imiten o contengan una denominacion de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
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de confusion o de asociacion con la denominacion; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad;

contengan una denominacién de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas,

consistan en una indicacion geogréfica nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusién respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;

reproduzcan o imiten , sin permiso de | as autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de |as referidas marcas, |os escudos de armas, banderas,
emblemas, signosy punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda
imitacion desde el punto de vista heraldico, asi como |os escudos de armas, banderasy
otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organizacion internacional;

reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su
registro sea solicitado por € organismo nacional competente en normasy calidades en
los Paises Miembros,

reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal protegida en
un Pais Miembro o en el extranjero, si €l signo se destinara a productos o servicios
relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusion o asociacion
con la variedad; o

sean contrarios alaley, alamoral, a orden publico o a las buenas costumbres;

No obstante |o previsto en los literales b), €), f), g) y h), un signo podra ser registrado
como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando
constantemente en € Pais Miembro y, por efecto de tal uso, €l signo ha adquirido
aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
af ectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a)

b)

d)

sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusion
0 de asociacion;

sean idénticos o se asemejen a un hombre comercial protegido, o, de ser € caso, aun
rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusién o de asociacion;

sean idénticos 0 se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion;

sean idénticos 0 se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando
el solicitante sea 0 haya sido un representante, un distribuidor o una persona
expresamente autorizada por € titular del signo protegido en el Pais Miembro o en €
extranjero;
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e) consistan en un signo que afecte laidentidad o prestigio de personas juridicas con o
sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose del nombre, apellido,
firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen, retrato o caricatura de una persona
distinta del solicitante o identificada por €l sector pertinente del publico como una
personadistinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona
0, s hubiese fallecido, €l de quienes fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o € derecho de
autor de un tercero, savo que medie €l consentimiento de éste;

0 consistan en € nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres 0 signos utilizados para distinguir sus
productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion de su
cultura o préctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con
Su consentimiento expreso; Y,

h) constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, trangliteracion o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios alos que se aplique € signo,
cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con
ese tercero 0 con sus productos o Servicios,; un aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o ladilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercia o publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le

permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro.

CAPITULO 11

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Articulo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentara ante la oficina nacional
competente y debera comprender una sola clase de productos o serviciosy cumplir con los
siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) la reproduccién de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafia,
forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

C) los poderes que fuesen necesarios,

d) el comprobante de pago de |as tasas establ ecidas,

€) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los articulos 135 y 136, cuando
fuese aplicable; y
f) de ser el caso, € certificado de registro en el pais de origen expedido por la autoridad

gue lo otorgd vy, de estar previsto en lalegidlacion interna, del comprobante de pago de
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la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el
Articulo 6guinquiesdel Convenio de Paris.

Articulo 139.- El petitorio de la solicitud de registro de marca estaré contenido en un
formulario y comprendera lo siguiente:

a) el requerimiento de registro de marca;
b) el nombrey la direccion del solicitante;

C) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona juridica,
debera indicarse € lugar de constitucion;

d) de ser €l caso, € nombrey la direccion del representante legal del solicitante;

€) laindicacién de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca
puramente denominativa, sin grafia, forma o color;

f) laindicacion expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita € registro
de la marca;

0 laindicacion de la clase alacua corresponden los productos o servicios; y,

h) lafirmadel solicitante o de su representante legal.

Articulo 140.- Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion
por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera
contenido por 1o menos lo siguiente:

a) laindicacién que se solicita € registro de una marca;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o
gue permitan ala oficina nacional competente comunicarse con esa persong;

C) lamarca cuyo registro se solicita, 0 una reproduccion de la marca traténdose de
marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, 0 de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales con o sin color;

d) laindicacion expresa de |os productos o servicios para los cuales desea proteger la
marca; y,
€) el comprobante de pago de |as tasas establecidas.

Laausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara que la
solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no
se le asignara fecha de presentacion.

Articulo 141.- Se podrainvocar como fecha de presentacion de una solicitud de registro de
marca aguella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposicion
reconocida oficialmente y realizada en cualquier pais, siempre que sea solicitada dentro de los
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seis meses contados a partir del dia en que tales productos o servicios se exhibieran por
primera vez con dicha marca. En ese caso, se podra tener por presentada la solicitud desde la
fecha de exhibicion.

Los hechos a que se refiere el presente articulo se acreditaran con una certificacion expedida
por la autoridad competente de la exposicion, en la cua se mencionaré lafechaen que la
marca se utilizo por primeravez con relacion a los productos o servicios de que se trate.

Articulo 142.- Cuando € solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en €l

Articulo 6guinguiesdel Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial,
deberd presentar €l certificado de registro de lamarca en el pais de origen dentro del plazo de
tres meses siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud.

Articulo 143.- El solicitante de un registro de marca podra pedir que se modifique la solicitud
en cualquier momento del tramite. Del mismo modo podra pedir la correccion de cual quier
error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir a solicitante modificaciones ala
solicitud en cualquier momento del tramite. Dicha propuesta de modificacion se tramitara de
conformidad con lo establecido en €l articulo 144.

En ningun caso la modificacion podraimplicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o
laampliacion de los productos o servicios sefialados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales o permiten, se podran establecer tasas para la solicitud de
modificacion.

Articulo 144.- Laoficina nacional competente examinara, dentro de los 15 dias contados a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud, s las mismas cumplen con los requisitos de
forma previstos en los articulos 135y 136.

Si del examen de formaresulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace
referencia el parrafo precedente, la oficina nacional competente notificara a solicitante para
que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dias siguientes ala fecha de
notificacion.

Si alaexpiracion del término sefidlado, e solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerara abandonaday perdera su prelacion.

Articulo 145.- Si la solicitud de registro retine los requisitos formales establecidos en €l
presente Capitulo, la oficina nacional competente ordenara la publicacion.

Articulo 146.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la publicacién, quien
tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, oposicion fundamentada que pueda
desvirtuar €l registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola vez un plazo
adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.

L as oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi 1o disponen las normas nacionales.
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No procederén oposiciones contrala solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores
al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere @ articulo 153, s tales oposiciones se
basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.

Articulo 147.- A efectos de lo previsto en €l articulo anterior, se entendera que también tienen
legitimo interés para presentar oposiciones en |os demés Paises Miembros, tanto €l titular de
una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales € uso de la
marca pueda inducir a publico a error, como quien primero solicitd el registro de esa marca
en cualquiera de los Paises Miembros. En ambos casos, €l opositor debera acreditar su interés
real en el mercado del Pais Miembro donde interponga la oposicion, debiendo atal efecto
solicitar €l registro de la marca al momento de interponerla.

La interposicion de una oposicién con base en una marca previamente registrada en
cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este articulo, facultara
alaoficina nacional competente a denegar € registro de la segunda marca.

La interposicién de una oposicion con base en una solicitud de registro de marca previamente
presentada en cualquiera de los Paises Miembros de conformidad con lo dispuesto en este
articulo, acarreara la suspension del registro de la segunda marca, hasta tanto € registro de la
primera sea conferido. En tal evento sera de aplicacion lo dispuesto en el parrafo precedente.

Articulo 148.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional competente notificara al
solicitante para que dentro de los treinta dias siguientes haga valer sus argumentacionesy
presente pruebas, s 10 estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una solavez, un plazo
adicional de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la contestacion.

Articulo 149.- La oficina nacional competente no considerara admitidas a tramite las
oposiciones que estén comprendidas en alguno de |os siguientes casos:

a) gue se presenten sin indicar los datos esenciales relativos a opositor y ala solicitud
contra la cual se interpone la oposicion;

b) que la oposicion fuere presentada extemporaneamente;
) gue no haya pagado las tasas de tramitacion correspondientes.

Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en €l articulo 148, 0 si no se hubiesen presentado
oposiciones, la oficina nacional competente procedera arealizar €l examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara
sobre éstas y sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.

Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,
los Paises Miembros utilizarén la Clasificacion Internacional de Productosy Servicios para el
Registro de las Marcas, establecida por €l Arreglo de Nizadel 15 de junio de 1957, con sus
modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificacion Internacional referida en el parrafo anterior no determinaran la
similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.
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CAPITULO I11
DE LOSDERECHOSY LIMITACIONES CONFERIDOSPOR LA MARCA

Articulo 152.- El registro de una marca tendra una duracion de diez afios contados a partir de
lafecha de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios.

Articulo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legitimo interés, debera solicitar la
renovacion del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses
anteriores ala expiracion del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien
tuviere legitimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la
fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovacion. A tal efecto acompafiara los
comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo
correspondiente si asi 1o permiten |as normas internas de los Paises Miembros. Durante €
plazo referido, e registro de marca mantendra su plena vigencia.

A efectos de la renovacion no se exigira prueba de uso de la marcay se renovara de manera
automatica, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, € titular podra reducir
o limitar los productos o servicios indicados en € registro original.

Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por € registro de la
misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier
tercero realizar, sin su consentimiento, |os siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre |os envases, envolturas, embalgjes o
acondicionamientos de tales productos,

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para |os cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embal ajes o0 acondicionamientos de tales productos;

) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalgjes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar ala marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o0 un riesgo de
asociacion con € titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

€) usar en € comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar a titular
del registro un dafio econdmico o comercia injusto por razon de unadilucion de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de lamarca, o por razén de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
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f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio.

Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los literales €) y f) del articulo anterior, constituiran
uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, 10s siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios
con ese signo;

b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

) emplear e signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Articulo 157.- Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada,
utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudénimo, un nombre geografico o
cualquier otraindicacion 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 u otras
caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso atitulo de
marca, y tal uso se limite a propdsitos de identificacidn o de informacién y no sea capaz de
inducir a publico a confusion sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, € derecho de prohibir a un tercero usar la
marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la
existencia o disponibilidad de productos o servicios legitimamente marcados; o paraindicar la
compatibilidad o adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los
productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buenafe, se limite a propdsito de
informacién a publico y no sea susceptible de inducirlo a confusion sobre e origen
empresarial de los productos o servicios respectivos.

Articulo 158.- El registro de una marca no dard el derecho de impedir a un tercero realizar
actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese
producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier pais por €l titular del registro o
por otra persona con consentimiento del titular o econdémicamente vinculada a él, en particular
cuando los productos y los envases 0 embal g es que estuviesen en contacto directo con ellos
no hubiesen sufrido ninguna modificacidn, ateracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econdmicamente
vinculadas cuando una pueda gjercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia
decisiva con respecto a la explotacion de los derechos sobre la marca, 0 cuando un tercero
puede gercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 159.- Cuando en la Subregion existan registros sobre una marca idéntica o similar a
nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la
comercializacion de las mercancias o servicios identificados con esa marca en €l territorio del
respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacion.
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En caso de llegarse atales acuerdos, |as partes deberén adoptar |as previsiones necesarias para
evitar la confusion del publico respecto del origen de las mercancias o servicios de que se
trate, incluyendo lo relativo alaidentificacion del origen de los productos o servicios en
cuestion con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida informacion
al publico consumidor. Esos acuerdos deberan inscribirse en las oficinas nacionales
competentes y respetar |las normas sobre préacticas comerciales y promocion de la
competencia.

En cualquier caso, no se prohibira laimportacion de un producto o servicio que se encuentre
en la situacion descritaen € primer parrafo de este articulo, cuando la marca no esté siendo
utilizada en € territorio del pais importador, seguin lo dispuesto en el primer parrafo del
articulo 166, salvo que €l titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional
competente, que la no utilizacion de la marca obedece a causas justificadas.

Articulo 160.- Cuando la marca conste de un nombre geografico, no podra comercializarse el
producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricacion
del producto.

CAPITULO IV
DE LASLICENCIASY TRANSFERENCIAS DE LASMARCAS

Articulo 161.- Un registro de marca concedido o en tramite de registro podra ser transferido
por acto entre vivos 0 por via sucesoria, con 0 sin laempresa ala cua pertenece.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de
marca. Lafalta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.

Cuaquier persona interesada podra solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la
oficina nacional competente podra denegar dicho registro, si latransferencia acarreara riesgo
de confusion.

Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en tramite de registro podra dar licenciaa
uno 0 Mas terceros para la explotacion de la marca respectiva.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La
falta de registro ocasionaré que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos ddl registro, lalicencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar € registro de una licencia.

Articulo 163.- La autoridad nacional competente no registrara los contratos de licencia o
transferencia de registro de marcas que no se gjusten alas disposiciones del Régimen Comun
de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licenciasy Regalias, 0 a
las disposiciones comunitarias y nacionales sobre préacticas comerciales restrictivas de la libre
competencia
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Articulo 164.- En caso exista algin cambio respecto a nombre o direccién del titular del
registro de marca durante el plazo de vigenciade lalicencia, € titular del registro debera
informarlo ala oficina nacional competente. En caso contrario, cualquier notificacion
realizada conforme alos datos que figuren en el registro, se reputara vadida

CAPITULO V
DE LA CANCELACION DEL REGISTRO

Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelara € registro de una marca a solicitud
de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en d
menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona
autorizada para ello durante los tres afos consecutivos precedentes a lafecha en que seinicie
la accidn de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también
podra solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuestos con base en la
marca no usada

No obstante lo previsto en €l parrafo anterior, no podrainiciarse la accion de cancelacion
antes de transcurridos tres afos contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
gue agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa.

Cuando lafata de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios paralos cuales estuviese registrada la marca, se ordenara una reduccién o limitacion
de lalista de los productos o servicios comprendidos en € registro de la marca, eliminando
aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la
identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando €l titular demuestre que la falta de uso se debio, entre
otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Articulo 166.- Se entendera que una marca se encuentra en uso cuando los productos o
servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normal mente corresponde, teniendo
en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectda su comercializacion en € mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Paises Miembros, segiin lo establecido en € parrafo
anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de laforma en que fue registrada sdlo en cuanto a
detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no motivara la cancelacion del
registro por falta de uso, ni disminuira la proteccion que corresponda a la marca.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca correspondera a titular del registro.
El uso de la marca podré demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o

certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacion
de las mercancias identificadas con la marca, entre otros.
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Articulo 168.- La persona que obtenga una resolucion favorable tendré derecho preferente al
registro. Dicho derecho podrainvocarse a partir de la presentacion de la solicitud de
cancelacion, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucién de
cancelacion quede firme en la via administrativa.

Articulo 169.- La oficina nacional competente, decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la cancelacion dd registro de una marca o la limitacién de su acance cuando su
titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo comin o genérico para
identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada.

Se entendera que una marca se ha convertido en un signo comun o genérico cuando en los

medios comerciales y para el publico dicha marca haya perdido su carécter distintivo como
indicacién de procedencia empresarial del producto o servicio a cual se aplica. Para estos

efectos deberan concurrir los siguientes hechos con relacion a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar e signo para poder desarrollar sus
actividades por no existir otro nombre o0 signo adecuado para designar o identificar en
el comercio a producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por € publico y en los medios comerciales como signo
comun o genérico del producto o servicio respectivo; y

) el desconocimiento o bajo reconocimiento por € publico de que la marca significa una
procedencia empresarial determinada.

Articulo 170.- Recibida una solicitud de cancelacion, la oficina nacional competente
notificara d titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dias habiles
contados a partir de la notificacion, haga valer los alegatos y las pruebas que estime
convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articul o, la oficina nacional competente decidira
sobre la cancelacion o no del registro de la marca, lo cua notificara a las partes, mediante
resolucion.

CAPITULO VI
DE LA RENUNCIA AL REGISTRO

Articulo 171.- El titular de un registro de marca podra renunciar en cualquier momento a sus
derechos sobre €l registro.

Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcara los productos o servicios objeto de la
renuncia.

No se admitirala renuncia s sobre la marca existen embargos o derechos reaes de garantia
inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los
titulares de dichos derechos.



OMPI/GRTKF/IC/1/11
Anexo |V, pagina 44

Larenunciaa registro de la marca surtira efectos a partir de su inscripcion ante la oficina
nacional competente.

CAPITULO VII
DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o asolicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravencién con lo dispuesto en los articulos 134 primer
parafoy 135.

Laautoridad nacional competente decretara de oficio o asolicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo
dispuesto en € articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de malafe. Esta accion
prescribira alos cinco afos contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

L as acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafiosy perjuicios
conforme a la legidacion interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de
ser aplicables a tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sdlo se aplicara a uno 0 a agunos de los productos o servicios
paralos cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos productos
0 servicios, y se eliminaran del registro de la marca.

Articulo 173.- Seran de aplicacion al presente Capitulo las disposiciones del articulo 78.
CAPITULO VIlII

DE LA CADUCIDAD DEL REGISTRO

Articulo 174.- El registro de la marca caducara de pleno derecho si € titular o quien tuviera
legitimo interés no solicita la renovacion dentro del término legal, incluido el periodo de
gracia, de acuerdo con lo establecido en la presente Decision.

Asimismo, seré causal de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos que

determine lalegidacion nacional del Pais Miembro.

TITULO VII
DE LOSLEMASCOMERCIALES

Articulo 175.- Los Paises Miembros podran registrar como marca los lemas comerciales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de
una marca.
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Articulo 176.- La solicitud de registro de un lema comercia deberé especificar la marca
solicitada o registrada con la cua se usara

Articulo 177.- No podran registrarse lemas comerciales que contengan a usiones a productos
0 marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Articulo 178.- Un lema comercia debera ser transferido conjuntamente con €l signo marcario
al cual se asociay su vigencia estara sujeta aladel signo.

Articulo 179.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, |as disposiciones relativas al

Titulo de Marcas de la presente Decision.

TITULO VIII
DE LASMARCASCOLECTIVAS

Articulo 180.- Se entendera por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir € origen
o cualquier otra caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas
diferentes y que lo utilicen bajo e control de un titular.

Articulo 181.- Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o grupos de personas, legal mente establecidos, podran solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Articulo 182.- La solicitud de registro debera indicar que se trata de una marca colectivae ir
acompafiada de:

a) copia de los estatutos de la asociacién, organizacion o grupo de personas que solicite
€l registro de la marca colectiva;

b) la lista de integrantes; v,

) laindicacién de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse en
los productos o servicios.

Unavez obtenido el registro de marca colectiva, la asociacion, organizacion o grupo de
personas debera informar ala oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca
en cualquiera de los documentos a que hace referencia e presente articulo.

Articulo 183.- La marca colectiva podra ser transferida o licenciada de conformidad con lo
previsto en las normas internas de la asociacion, organizacion o grupo de personas.

Las transferencias y licencias deberan ser inscritas ante la oficina nacional competente para
gue surtan efectos frente a terceros.

Articulo 184.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al
Titulo de Marcas de la presente Decision.
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TITULO IX )
DE LASMARCASDE CERTIFICACION

Articulo 185.- Se entendera por marca de certificacion un signo destinado a ser aplicado a
productos o servicios cuya calidad u otras caracteristicas han sido certificadas por € titular de
la marca

Articulo 186.- Podra ser titular de una marca de certificacién una empresa o ingtitucion, de
derecho privado o publico o un organismo estatal, regional o internacional.

Articulo 187.- Con la solicitud de registro de una marca de certificacion debera acompanarse
el reglamento de uso de la marca que indique los productos o servicios que podran ser objeto
de certificacion por su titular; defina las caracteristicas garantizadas por la presencia de la
marca; y describala manera en que se gjercera el control de tales caracteristicas antes y
después de autorizarse el uso de la marca

El reglamento de uso se inscribira junto con la marca.

Toda modificacion de las reglas de uso de la marca de certificacion debera ser puesta en
conocimiento de la oficina nacional competente. La modificacion de las reglas de uso surtira
efectos frente a terceros a partir de su inscripcion en € registro correspondiente.

Articulo 188.- El titular de una marca de certificacion podré autorizar su uso a cualquier
persona cuyo producto o servicio cumpla las condiciones establecidas en e reglamento de uso
de la marca

La marca de certificacion no podra usarse en relacion con productos o servicios producidos,
prestados o comercializados por € propio titular de la marca.

Articulo 189.- Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al

Titulo de Marcas de la presente Decision.

TITULO X
DEL NOMBRE COMERCIAL

Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una
actividad econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podra tener méas de un nombre comercial. Puede congtituir
nombre comercia de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominacion social,
razon social u otra designacion inscrita en un registro de personas 0 sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de |as denominaciones o razones sociales de las
personas juridicas, pudiendo ambas coexistir.

Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso
en e comercio y termina cuando cesa & uso del nombre o cesan las actividades de la empresa
0 del establecimiento que lo usa.
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Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podraimpedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un
riesgo de asociacion con laempresa dd titular o con sus productos o servicios. En e caso de
nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio
econdémico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del
nombre o de laempresa dd titular.

Sera aplicable al nombre comercial o dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en
cuanto corresponda.

Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, € titular de un
nombre comercial podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El
registro o depésito tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se
adquirird en los términos previstos en el articulo 191.

Articulo 194.- No podraregistrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido
en alguno de los casos siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario alamoral o a orden
publico;
b) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales 0 en el

publico sobre laidentidad, la naturaleza, |as actividades, € giro comercial o cuaquier
otro aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre;

) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios comerciales 0 en €l
publico sobre la procedencia empresarial, € origen u otras caracteristicas de los
productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercia anterior.

Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinarasi €l
nombre comercial contraviene lo dispuesto en € articulo anterior. Los Paises Miembros
podran exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podra ser aplicable a registro del nombre comercial la clasificacion de productos y servicios
utilizadas para las marcas.

Articulo 196.- En caso de registro del nombre comercial, éste tendra una duracion de diez
anos contados a partir de la fecha de su registro o depdésito, renovables por periodos iguales.

Articulo 197.- El titular de un registro de nombre comercial podrarenunciar a sus derechos
sobre €l registro. Larenunciaal registro del nombre comercial surtira efectos a partir de su
inscripcién ante la oficina nacional competente.

Articulo 198.- Larenovacion del registro de un nombre comercial debera solicitarse ante la
oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores ala fecha de su expiracion.
No obstante, € titular del nombre comercial gozara de un plazo de gracia de sei's meses,
contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovacion,
acompanando los comprobantes de pago de |as tasas establecidas en las normas internas de
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los Paises Miembros, pagando conjuntamente el recargo establecido, de ser €l caso. Durante
el plazo referido, € registro del nombre comercial mantendra su plena vigencia.

A efectos de la renovacion las oficinas naciona es competentes podrén exigir prueba de uso
del nombre comercial conforme a sus hormas nacionales. En todo caso € registro se efectuara
en los mismos términos del registro origina

Articulo 199.- Latransferencia de un nombre comercial registrado o depositado se inscribira
ante la oficina nacional competente de acuerdo con €l procedimiento aplicable ala
transferencia de marcas, en cuanto corresponda, y devengarala mismatasa. Sin perjuicio de
ello, latransferencia del nombre comercia solo podra efectuarse conjuntamente con lade la
empresa o establecimiento con € cual se venia usando.

El nombre comercia podré ser objeto de licencia. Cuando lo prevean las normas nacionales,

dichalicencia podra ser registrada ante la oficina nacional competente.

TITULO XiI B
DE LOSROTULOS O ENSENAS

Articulo 200.- La proteccion y depdsito de los rétulos o ensefias se regira por las
disposiciones relativas a nombre comercial, conforme a la normas nacionales de cada Pais
Miembro.

TITULO XII )
DE LASINDICACIONES GEOGRAFICAS

CAPITULO |
DE LASDENOMINACIONES DE ORIGEN

Articulo 201.- Se entendera por denominacion de origen, una indicacion geogréfica
constituida por la denominacion de un pais, de unaregion o de un lugar determinado, o
constituida por una denominacion que sin ser la de un pais, unaregion o un lugar determinado
se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para designar un producto originario
de dlosy cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente
a medio geogréfico en e cua se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Articulo 202.- No podran ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) no se gjusten aladefinicion contenida en e articulo 201;

b) sean indicaciones comunes 0 genéricas para distinguir € producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por |os conocedores de la

materia como por el publico en generdl;

C) sean contrarias alas buenas costumbres o a orden publico; o,
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d) puedan inducir a error a publico sobre la procedencia geografica, la naturaleza, €l
modo de fabricacion, o la calidad, reputacion u otras caracteristicas de |os respectivos
productos.

Articulo 203.- La declaracion de proteccion de una denominacion de origen se hara de oficio
0 a peticion de quienes demuestren tener legitimo interés, entendiéndose por tales, las
personas haturales o juridicas que directamente se dediquen a la extraccion, produccion o
elaboracion del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominacién de
origen, asi como |las asociaciones de productores. Las autoridades estatal es, departamental es,
provinciales o municipales también se considerardn interesadas, cuando se trate de
denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Articulo 204.- La solicitud de declaracién de proteccién de una denominacion de origen se
hara por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) nombre, domicilio, residenciay nacionalidad del o los solicitantes, asi como la
demostracion de su legitimo interés ;

b) la denominacion de origen objeto de la declaracion;

C) lazona geogréafica delimitada de produccidn, extraccidn o elaboracion del producto
gue se designa con la denominacion de origen;

d) los productos designados por la denominacion de origen; y,

€) una resefia de | as calidades, reputacion u otras caracteristicas esenciales de los

productos designados por la denominacién de origen.

Articulo 205.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizard, dentro de los
treinta dias siguientes, s cumple con los requisitos previstos en el presente Titulo y los
establecidos por las legidaciones internas de los Paises Miembros, siguiendo posteriormente
el procedimiento relativo a examen de forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

Articulo 206.- La vigencia de la declaracion de proteccién de una denominacién de origen,
estara determinada por |a subsistencia de las condiciones que la motivaron, ajuicio de la
oficina nacional competente. Dicha oficina podra declarar €l término de su vigencia s tales
condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podran solicitarla nuevamente
cuando consideren gue se han restituido las condiciones para su proteccion, sin perjuicio de
los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Paises Miembros.

La declaracion de proteccién de la denominacién de origen podra ser modificada en cualquier
tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos referidos en el articulo 204. La
modificacion se sujetara al procedimiento previsto parala declaracion de proteccion, en
cuanto corresponda.

Articulo 207.- La autorizacion de uso de una denominacion de origen protegida debera ser
solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen ala extraccién, produccion o elaboracion de los productos
distinguidos por la denominacion de origen;
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b) realicen dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada segiin la declaracion
de proteccion; y,

) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

Articulo 208.- La oficina nacional competente podra otorgar |as autorizaciones de uso
correspondientes. La autorizacion de uso también podra ser concedida por |as entidades
publicas o privadas que representen alos beneficiarios de las denominaciones de origen, si asi
lo establecen las normas nacionales.

Articulo 209.- Cuando la autorizacion de uso sea competencia de la oficina nacional
competente, ella seré otorgada o denegada en un lapso de quince dias contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud.

Articulo 210.- La autorizacion de uso de una denominacion de origen protegida tendra una
duracion de diez afios, pudiendo ser renovada por periodos iguales, de conformidad con el
procedimiento para la renovacién de marcas establecido en la presente Decision.

Articulo 211.- La autorizacién de uso de una denominacion de origen protegida, caducara s
no se solicita su renovacion dentro de los plazos previstos para la renovacion de marcas de la
presente Decision.

De lamisma forma, sera motivo de caducidad la falta de pago de las tasas, en los términos
que acuerde la legislacion naciona de cada Pais Miembro.

Articulo 212.- La utilizacién de denominaciones de origen con relacién alos productos
naturales, agricolas, artesanales o industriales provenientes de los Paises Miembros, queda
reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus
establecimientos de produccion o de fabricacion en lalocalidad o region del Pais Miembro
designada o evocada por dicha denominacién.

Solamente |os productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominacion de
origen registrada podran emplear junto con ellala expresion "DENOMINACION DE
ORIGEN".

Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Articulos
155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.

Articulo 213.- Las entidades publicas o privadas que representen a los beneficiarios de las
denominaciones de origen, 0 aquellas designadas a efecto, dispondran los mecanismos que
permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas.

Articulo 214.- La proteccién de las denominaciones de origen se inicia con la declaracion que
al efecto emita la oficina nacional competente.

El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusion, sera considerado una
infraccion al derecho de propiedad industrial, objeto de sancion, incluyendo 10s casos en que
vengan acompafiadas de indicaciones tales como género, tipo, imitacion y otras similares que
creen confusion en el consumidor.
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Articulo 215.- L os Paises Miembros prohibirén la utilizacién de una denominacién de origen
gue identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean
originarios del lugar designado por la denominacion de origen en cuestion, incluso cuando se
indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicacidn geografica traducida o
acompafada de expresiones tales como "clase”, "tipo", "estilo”, "imitacion” u otras and ogas.

L os Paises Miembros no podran impedir € uso continuado y similar de una denominacion de
origen de otro pais, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relacion a productos o
servicios, por aguno de sus nacionales que hayan utilizado esa denominacién de origen de
manera continua para esos mismos productos 0 servicios, u otros afines, en € territorio del
respectivo Pais Miembro durante 10 afios como minimo antes del 15 de abril de 1994, o de
buena fe, antes de esa fecha

Articulo 216.- La autoridad nacional competente podré declarar, de oficio 0 a peticion de
parte, la nulidad de la autorizacion de uso de una denominacion de origen protegida, s fue
concedida en contravencion a la presente Decision. Serén de aplicacion, en lo que fuere
pertinente, las normas sobre nulidad de registro de marcas de la presente Decision.

Articulo 217.- De oficio o a solicitud de parte, la oficina nacional competente , cancelara la
autorizacion de uso, cuando se demuestre que la misma se utiliza en € comercio de una
manera gque no corresponde a o indicado en la declaracion de proteccion respectiva. Seran de
aplicacion, en lo que fuere pertinente, las normas sobre cancelacion de registro de marcas de
la presente Decision.

Articulo 218.- L as oficinas nacionales competentes podran reconocer las denominaciones de
origen protegidas en otro Pais Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan legitimo interés o las autoridades publicas de
los mismos.

Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas
como tales en sus paises de origen.

Articulo 219.- Tratandose de denominaciones de origen o indicaciones geograficas protegidas
en terceros paises, las oficinas nacionales competentes podran reconocer la proteccion,
siempre que ello esté previsto en alguin convenio del cual el Pais Miembro sea parte. Para
solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como
tales en sus paises de origen.

Articulo 220.- Las denominaciones de origen protegidas conforme alo previsto en la presente
Decision, no serén consideradas comunes o genéricas para distinguir € producto que
designan, mientras subsista dicha proteccion en € pais de origen.

CAPITULO 11
DE LASINDICACIONES DE PROCEDENCIA

Articulo 221.- Se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion, imagen o
signo que designe 0 evoque un pais, region, localidad o lugar determinado.
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Articulo 222.- Una indicacién de procedencia no podra usarse en el comercio en relacion con
un producto o un servicio, cuando fuese falsa 0 engafiosa con respecto a su origen o cuando
su uso pudierainducir a publico a confusion con respecto al origen, procedencia, calidad o
cualquier otra caracteristica del producto o servicio.

A efectos de o dispuesto en el parrafo anterior, también constituye uso de una indicacion
geogréfica en el comercio el que se hicieraen lapublicidad y en cualquier documentacién
comercial relativa ala venta, exposicion u oferta de productos o servicios.

Articulo 223.- Toda persona podraindicar su nombre o su domicilio sobre los productos que
comercidice, ain cuando éstos provinieran de un pais diferente, siempre que se presente
acompaiiado de laindicacion precisa, en caracteres suficientemente destacados, del pais o
lugar de fabricacion o de produccion de los productos o de otra indicacion suficiente para
evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

TITULO Xl
DE LOS SIGNOSDISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS

Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido & que fuese reconocido
como tal en cualquier Pais Miembro por €l sector pertinente, independientemente de la
manera o el medio por e cual se hubiese hecho conocido.

Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido sera protegido contra su uso y
registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demas disposiciones de esta
Decision que fuesen aplicables y de las normas para la proteccion contra la competencia
desleal del Pais Miembro.

Articulo 226.- Constituird uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido €l uso
del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproduccion, imitacién, traduccién o
trandliteracion del signo, susceptibles de crear confusion, en relacion con establecimientos,
actividades, productos o servicios idénticos o similares alos que se aplique.

También constituira uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del
mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproduccion, imitacion, traduccion o
trangdliteracion del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios
diferentes alos que se aplica el signo notoriamente conocido, o parafines no comerciales, s
tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusion o de asociacion con € titular del signo, o con sus
establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) dafio econémico o comercial injusto al titular del signo por razon de una dilucion de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacion, incluyendo los
electronicos.
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Articulo 227.- Serd de aplicacion a presente Titulo lo establecido en € literal h) del articulo
136, asi como lo dispuesto en el articulo 155, literalese) y f).

Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en
consideracion entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

b) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

) la duracién, amplitud y extension geogréfica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de |os productos o servicios, del establecimiento o de la
actividad alos que se aplique;

d) el valor de todainversion efectuada para promoverlo, o para promover e
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresatitular en |o que respectaa signo
cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro
en € que se pretende |a proteccion;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

0 el valor contable del signo como activo empresarid;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del
signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o almacenamiento
por € titular del signo en el Pais Miembro en que se busca proteccion;

) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existenciay antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en e Pais Miembro o en €l extranjero.

Articulo 229.- No se negaré la calidad de notorio a un signo por € solo hecho que:
a) no esté registrado o en tramite de registro en el Pais Miembro o en € extranjero;

b) no haya sido usado 0 no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para
identificar actividades o establecimientos en €l Pais Miembro ; o,

) No sea notoriamente conocido en e extranjero.

Articulo 230.- Se consideraran como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:
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a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios alos que se
aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribucién o comercializacion del tipo

de productos o servicios a los que se aplique; o,

C) los circulos empresariales que actlian en giros relativos a tipo de establecimiento,
actividad, productos o servicios alos que se aplique.

Para efectos de reconocer |a notoriedad de un signo bastara que sea conocido dentro de
cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

Articulo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendré accion para
prohibir su uso atercerosy a eercer ante la autoridad nacional competente las accionesy
medidas que correspondan. Asimismo € titular podraimpedir a cualquier tercero realizar con
respecto a signo los actos indicados en @ articulo 155, siendo aplicables las limitaciones
previstas en los articulos 157 y 158.

Articulo 232.- La accidn contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente
conocido prescribira alos cinco afios contados desde la fecha en que € titular del signo tuvo
conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no
prescribirala accion. Esta accion no afectara la que pudiera corresponder por dafios y
perjuicios conforme a derecho coman.

Articulo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito
indebidamente en e Pais Miembro como parte de un nombre de dominio o de una direccién
de correo electronico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legitimo poseedor de
ese signo la autoridad nacional competente ordenara la cancelacién o la modificacion de la
inscripcion del nombre de dominio o direccién de correo electronico, siempre que €l uso de
ese nombre o direccion fuese susceptible de tener alguno de |os ef ectos mencionados en el
primer y segundo parrafos del articulo 226.

Articulo 234.- Al resolver sobre una accion relativa a uso no autorizado de un signo
distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendréa en cuentala buena
o malafe de las partes en la adopcién y utilizacion de ese signo.

Articulo 235.- Sin perjuicio del gjercicio de las causales de cancelacion previstas en los
articulos 165 y 169, en caso que las normas nacionales asi 1o dispongan, la oficina nacional
competente cancelara e registro de una marca, a peticiéon del titular legitimo, cuando ésta sea
idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legisacion
vigente, al momento de solicitarse el registro.

Articulo 236.- Seran aplicables al presente Titulo las disposiciones contenidas en la presente
Decision, en lo que fuere pertinente.
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TITULO XIV
DE LA ACCION REIVINDICATORIA

Articulo 237.- Cuando una patente o un registro de disefio industrial se hubiese solicitado u
obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también
tuviese tal derecho, la persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional
competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en tramite o € derecho concedido, o
gue se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra persona que
también tuviese tal derecho, la persona afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional
competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si lalegidacion interna del Pais Miembro o permite, en la misma accion de reivindicacion
podra demandarse la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Esta accién prescribe alos cuatro afios contados desde la fecha de concesion del derecho o a
los dos afios contados desde que €l objeto de proteccion hubiera comenzado a explotarse o
usarse en el pais por quien obtuvo el derecho, aplicandose €l plazo que expire antes. No
prescribira laaccién si quien obtuvo e derecho o hubiese solicitado de mala fe.

TITULO XV )
DE LASACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS

CAPITULO |
DE LOSDERECHOSDEL TITULAR

Articulo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decision podra entablar
accion ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podra actuar contra quien g ecute actos que manifiesten lainminencia de una
infraccién.

Si lalegidacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra
iniciar de oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar |a accion
contra una infraccion sin, que sea necesario € consentimiento de los demés, salvo acuerdo en
contrario entre los cotitulares.

Articulo 239.- El titular de una patente tendra derecho a gjercer accion judicial por dafiosy
perjuicios por e uso no autorizado de lainvencién o del modelo de utilidad durante € periodo
comprendido entre la fecha en que adquiera caracter publico y pueda ser consultada la
solicitud respectivay lafecha de concesion de la patente. El resarcimiento sélo procedera con
respecto ala materia cubierta por la patente concedida, y se calculara en funcion de la
explotacion efectivamente realizada por el demandado durante el periodo mencionado.

Articulo 240.- En los casos en los que se alegue una infraccion a una patente cuyo objeto sea
un procedimiento para obtener un producto, correspondera al demandado en cuestién probar
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gue el procedimiento que ha empleado para obtener e producto es diferente del
procedimiento protegido por la patente cuya infraccion se alegue. A estos efectos se presume,
salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin € consentimiento del
titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, Si:

a) el producto obtenido con & procedimiento patentado es nuevo; o
b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y € titular de la patente de éste no puede establecer

mediante esfuerzos razonables cudl ha sido € procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta |os intereses legitimos del
demandado o denunciado en cuanto a la proteccion de sus secretos empresarial es.

Articulo 241.- El demandante o denunciante podra solicitar a la autoridad nacional
competente que se ordenen, entre otras, una o0 més de las siguientes medidas:

a el cese delos actos que constituyen la infraccion;
b) laindemnizacién de dafios y perjuicios,
C) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infraccion,

incluyendo los envases, embalgjes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para
cometer lainfraccion;

d) la prohibicién de laimportacién o de la exportacién de los productos, materiales o
medios referidos en € literal anterior;

€) la adjudicacion en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en €l
literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputara a importe de la
indemnizacion de dafios y perjuicios;

f) la adopcidn de las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la
infraccion, incluyendo la destruccion de los productos, materiales o0 medios referidos
en€ literal c) o e cierretemporal o definitivo del establecimiento del demandado o
denunciado; o,

0 la publicacion de la sentencia condenatoria 'y su notificacion a las personas
interesadas, a costa del infractor.

Tratandose de productos que ostenten una marcafalsa, la supresion o remocion de la marca
debera acompafiarse de acciones encaminadas aimpedir gue se introduzcan esos productos
en el comercio. Asimismo, no se permitird que esos productos sean reexportados en € mismo
estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Quedaran exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional
competente, o los que cuenten con la autorizacion expresa del titular de la marca.
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Articulo 242.- Los Paises Miembros podran disponer que, salvo que resulte desproporcionado
con la gravedad de la infraccion, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor que
informe a titular del derecho sobre la identidad de |os terceros que hayan participado en la
produccion y distribucion de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribucion.

Articulo 243.- Para efectos de calcular la indemnizacion de dafios y perjuicios se tomara en
cuenta, entre otros, |0s criterios siguientes:

a) el dafio emergentey el lucro cesante sufrido por € titular del derecho como
consecuencia de la infraccion;

b) el monto de los beneficios obtenidos por e infractor como resultado de los actos de
infraccion; o,
C) el precio que @ infractor habria pagado por concepto de una licencia contractual,

teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.

Articulo 244.- La accion por infraccion prescribira alos dos afios contados desde la fecha en
gue € titular tuvo conocimiento de lainfraccién o en todo caso, alos cinco afios contados
desde que se cometio lainfraccion por Gltima vez.

CAPITULO 11
DE LASMEDIDAS CAUTELARES

Articulo 245.- Quien inicie 0 vaya ainiciar una accién por infraccion podra pedir ala
autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de
impedir la comision de lainfraccidn, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o
asegurar la efectividad de la accion o € resarcimiento de los dafios y perjuicios.

L as medidas cautelares podran pedirse antes de iniciar la accion, conjuntamente con ella o con
posterioridad a su inicio.

Articulo 246.- Podran ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracciéon;

b) el retiro de los circuitos comerciales de |os productos resultantes de la presunta
infraccién, incluyendo los envases, embal gjes, etiquetas, material impreso o de
publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran

predominantemente para cometer lainfraccion;

C) la suspension de la importacion o de la exportacion de los productos, materiales o
medios referidos en €l literal anterior;

d) la constitucion por e presunto infractor de una garantia suficiente; vy,

€) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese
necesario para evitar la continuacion o repeticion de la presunta infraccion.
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Si lanorma nacional del Pais Miembro |o permite, la autoridad nacional competente podra
ordenar de oficio, la aplicacion de medidas cautel ares.

Articulo 247.- Una medida cautelar solo se ordenara cuando quien la pida acredite su
legitimacion para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan
presumir razonablemente la comisién de lainfraccién o su inminencia. La autoridad nacional
competente podra requerir que quien pida la medida otorgue caucién o garantia suficientes
antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberd suministrar las
informaciones necesarias y una descripcion suficientemente detallada y precisa para que los
productos presuntamente infractores puedan ser identificados.

Articulo 248.- Cuando se hubiera gjecutado una medida cautelar sin intervencion de la otra
parte, ella se notificara a la parte af ectada inmediatamente después de la gjecucion. La parte
afectada podra recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida
gecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar gjecutada sin intervencion de la otra
parte quedara sin efecto de pleno derecho si 1a accién de infraccion no se iniciara dentro de
losdiez dias siguientes contados desde la gjecucion de la medida.

La autoridad nacional competente podra modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.

Articulo 249.- Las medidas cautelares se aplicardn sobre los productos resultantes de la
presuntainfraccion y de los materiales o medios que sirvieran principa mente para cometerla.

CAPITULO Il
DE LASMEDIDAS EN FRONTERA

Articulo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer
que se va aredlizar laimportacion o la exportacion de productos que infringen ese registro,
podra solicitar ala autoridad nacional competente suspender esa operacion aduanera. Son
aplicables a esa solicitud y ala orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantias que
establezcan las normas internas del Pais Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera debera suministrar a la autoridad nacional
competente la informacion necesaria 'y una descripcion suficientemente detallada y precisa de
los productos objeto de la presunta infraccion para que puedan ser reconocidos.

Si lalegidacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podra
ordenar de oficio, la aplicacion de medidas en frontera.

Articulo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, la autoridad nacional competente
permitira al titular de la marca participar en la inspeccién de las mercancias retenidas. Igual
derecho correspondera a importador o exportador de las mercancias.
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Al redlizar lainspeccion, la autoridad nacional competente dispondra lo necesario para
proteger lainformacién confidencial, en lo que fuese pertinente.

Articulo 252.- Cumplidas las condiciones y garantias aplicables, la autoridad nacional
competente ordenara o denegara la suspension de la operacion aduaneray la notificara al
solicitante.

En caso que se ordenara la suspension, la notificacion incluira el nombre 'y direccion del
consignador, importador, exportador y del consignatario de las mercancias, asi como la
cantidad de las mercancias objeto de la suspension. Asi mismo, notificara la suspension a
importador o exportador de |os productos.

Articulo 253.- Transcurridos diez dias hébiles contados desde |a fecha de notificacion de la
suspension de la operacién aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accidn por
infraccion, o sin que la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspension, la
medida se levantara y se procederd a despacho de |as mercancias retenidas.

Articulo 254.- Iniciada la accion por infraccion, la parte contra quien obré la medida podra
recurrir ala autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podra
modificar, revocar o confirmar la suspension.

Articulo 255.- Unavez determinada lainfraccion, los productos con marcas falsificadas, que
hubiera incautado |a autoridad nacional competente, no podran ser reexportados hi
sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en |los casos debidamente calificados
por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorizacion expresa del titular
de la marca

Sin perjuicio de las demés acciones que correspondan al titular del derecho y areserva del
derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente
podra ordenar la destruccion o decomiso de las mercancias infractoras.

Articulo 256.- Quedan excluidas de la aplicacion de las disposiciones del presente capitulo las
cantidades pequefias de mercancias que no tengan caracter comercial y formen parte del
equipgje personal de los vigjeros o se envien en pequefias partidas.

CAPITULO IV
DE LASMEDIDAS PENALES

Articulo 257.- Los Paises Miembros estableceran procedimientos y sanciones penales para
los casos de falsificacion de marcas.

TITULO XVI
DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULO |
DE LOSACTOSDE COMPETENCIA DESLEAL
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Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado ala propiedad industrial realizado en
el &mbito empresarial que sea contrario alos usosy practicas honestos.

Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial,
entre otros, 10s siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualgquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en € gercicio del comercio, capaces de desacreditar €l
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
0,

) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gercicio del comercio, pudieren

inducir a publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

CAPITULO 11
DE LOSSECRETOSEMPRESARIALES

Articulo 260.- Se considerara como secreto empresarial cualquier informacion no divulgada
gue una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad
productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la
medida que dicha informacion sea:

a) secreta, en e sentido que como conjunto o en la configuracién y reunién precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se
encuentran en los circulos que normalmente manejan la informacion respectiva;

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta

Lainformacion de un secreto empresarial podra estar referida ala naturaleza, caracteristicas o
finalidades de los productos; alos métodos o procesos de produccion; o, alos medios o
formas de distribucién o comercializacion de productos o prestacién de servicios.

Articulo 261.- A los efectos de la presente Decisién, no se considerara como secreto
empresarial aguellainformacion que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden
judicial.

No se considerara que entra al dominio publico o que es divulgada por disposicion legal,
aguella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros
0 cualesguiera otros actos de autoridad.

Articulo 262.- Quien licitamente tenga control de un secreto empresarial, estara protegido
contra la divulgacion, adquisicion o uso de tal secreto de manera contraria a las practicas
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leales de comercio por parte de terceros. Constituirdn competencia desleal |os siguientes actos
realizados respecto a un secreto empresarial:

a) explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto empresaria a que se ha
tenido acceso con sujecion a una obligacion de reserva resultante de unarelacion
contractual o laboral;

b) comunicar o divulgar, sin autorizacién de su poseedor legitimo, el secreto empresarial
referido en el inciso a) con animo de obtener provecho propio o de un tercero o de
perjudicar a dicho poseedor;

C) adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos comerciales
honestos,

d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresaria que se ha adquirido por los
medios referidos en € inciso ¢);

€) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o
debiendo saber, que la persona que lo comunico adquirio € secreto por |os medios
referidos en € inciso €), 0 que no tenia autorizacion de su poseedor legitimo para
comunicarlo;

f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso €), en
provecho propio o de un tercero, o para perjudicar a poseedor legitimo del secreto
empresarial; o,

Un secreto empresarial se considerard adquirido por medios contrarios a los usos comerciales
honestos cuando la adquisicion resultara, entre otros, del espionaje industrial, €l
incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso de confianza, la infidencia, €
incumplimiento de un deber de lealtad, o lainstigacion arealizar cualquiera de estos actos.

Articulo 263.- La proteccion del secreto empresarial perdurara mientras existan las
condiciones establecidas en el articulo 260.

Articulo 264.- Quien posea legitimamente un secreto empresarial podra transmitir o autorizar
el uso aun tercero. El tercero autorizado tendra la obligacion de no divulgar € secreto
empresaria por ninglin medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitié o autorizo el
uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provision
de ingenieria bésica o de detalle, se podrén establecer cldusulas de confidenciaidad para
proteger |os secretos empresariales alli contenidos, siempre y cuando las mismas no sean
contrarias a las normas sobre libre competencia

Articulo 265.- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio
de su profesién o relacién de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya
confidencialidad se le haya prevenido, deberd abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo
sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su
usuario autorizado.
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Articulo 266.- Los Paises Miembros, cuando exijan, como condicion para aprobar la
comercializacion de productos farmacéuticos o de productos quimicos agricolas que utilizan
nuevas entidades quimicas, la presentacion de datos de pruebas u otros no divulgados cuya
elaboracion suponga un esfuerzo considerable, protegeran esos datos contra todo uso
comercial desleal. Ademas, |os Paises Miembros protegeran esos datos contra toda
divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger a publico, o salvo que se adopten
medidas para garantizar la proteccion de los datos, contra todo uso comercial desleal.

L os Paises Miembros podran tomar las medidas para garantizar la proteccion consagrada en
este articulo.

CAPITULO 11
DE LASACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL

Articulo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra accion, quien tenga legitimo interés podra pedir
alaautoridad nacional competente que se pronuncie sobre lalicitud de algin acto o practica
comercial conforme alo previsto en € presente Titulo.

Articulo 268.- La accion por competencia desleal conforme a este Titulo prescribe alos dos
afos contados desde que se cometio por Ultimavez el acto desleal, salvo que las normas
internas establezcan un plazo distinto.

Articulo 269.- Si lalegislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podrainiciar, de oficio, las acciones por competencia desleal previstas en dicha
legidacion.

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 270.- Los Paises Miembros con €l apoyo de la Secretaria General, implementaran un
sistema informatico andino sobre derechos de propiedad industrial registrados en cada uno de
ellos. A tal efecto, interconectaran sus respectivas bases de datos a mas tardar €l 31 de
diciembre del afio 2002.

Articulo 271.- Los Paises Miembros propenderan al establecimiento de mecanismos de
difusién y divulgacion de la informacién tecnol 6gica contenida en las patentes de invencién.

Articulo 272.- Los Paises Miembros procuraran celebrar entre ellos acuerdos de cooperacion
tendientes al fortalecimiento de la capacidad institucional de las oficinas nacionales
competentes.

Articulo 273.- Paralos efectos de |a presente Decision, entiéndase como Oficina Nacional
Competente, a 6rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al 6rgano designado al efecto
por la legidacion naciona sobre la materia.

Articulo 274.- La presente Decision entrard en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Articulo 275.- De conformidad con la tercera disposicién complementaria de la Decision 391,
la autoridad nacional competente en materia de acceso a los recursos genéticos y las oficinas
nacionales competentes estableceran sistemas de intercambio de informacion sobre los
contratos de acceso autorizados y derechos de propiedad intelectual concedidos a mas tardar
el 31 de diciembre de 2001.

Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente
Decision, seran regulados por las hormas internas de los Paises Miembros.

Articulo 277.- Las oficinas nacionales competentes podran establecer |as tasas que consideren
necesarias para la tramitacion de los procedimientos a que hace referencia la presente
Decision.

Una vez iniciados |os tramites ante la oficina nacional competente, |as tasas no serén
reembol sables.

Articulo 278.- Los Paises Miembros, con miras a la consolidacion de un sistema de
administracién comunitaria, se comprometen a garantizar lamejor aplicacion de las
disposiciones contenidas en la presente Decision. Asimismo, se comprometen a fortal ecer,
propender ala autonomiay modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y
servicios de informacion relativos al estado de la técnica.

L as oficinas nacionales competentes enviaran |o antes posible a partir de su publicacion, las
respectivas Gacetas 0 Boletines de la Propiedad Industrial, através de cualquier medio, alas
oficinas nacional es competentes de |os demés Paises Miembros. Estas Gacetas 0 Boletines
serén colocados para consulta del publico en la oficina de destino.

Articulo 279.- Los Paises Miembros podran suscribir acuerdos de cooperacion en materia de
propiedad industrial que no vulneren la presente Decision, tales como e Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes.

Articulo 280.- Cuando la legislacion interna de los Paises Miembros asi |0 disponga, en caso
de que se solicite una patente para un organismo genéticamente modificado (OGM) y/o €
proceso tecnol dgico parala produccion del OGM, debera presentar copia del documento que
otorgue e permiso de la autoridad nacional competente en materia de bioseguridad de cada
Pais Miembro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA .- Todo derecho de propiedad industrial vélidamente concedido de conformidad
con lalegislacion comunitaria anterior a la presente Decision, se regira por las disposiciones
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en o que se refiere alos plazos de vigencia,
en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuaran alo previsto en
esta Decision.

En lo relativo a uso, goce, obligaciones, licencias, renovacionesy prorrogas se aplicaran las
normas contenidas en esta Decision
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Para €l caso de procedimientos en tramite, la presente Decision regira en las etapas que alin no
se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

SEGUNDA .- Los microorganismos seran patentables hasta tanto se adopten medidas distintas
resultantes del examen previsto en el apartado b) del articulo 27, numeral 3 del ADPIC.

A tal efecto, se tendran en cuenta los compromisos asumidos por |os Paises Miembros en el
ambito del Convenio sobre la Diversidad Biolégica.

TERCERA. .- A mastardar al 31 de diciembre de 2002 y de conformidad con lo previsto en €l
articulo 278, las oficinas nacional es competentes interconectaran sus bases de datos. A tal
efecto, la Secretaria General gestionara los recursos de cooperacion internacional técnicay
financiera

Dadaen la ciudad de Lima, Perd, alos catorce dias del mes de septiembre de dos mil.

[Fin del Anexo IV
y del documento]



