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LEY NO. 354

LEY DE PATENTES DE INVENCION, MODELO DE UTILIDAD
Y DISENOS INDUSTRIALES

GACETA NO. 179

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2000

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene como objeto, establecer
las disposiciones juridicas para la proteccion de las invenciones; los dibujos y
modelos de utilidad, los disefios industriales, los secretos empresariales, y la
prevencion de actos que constituyan competencia desleal.

ARTICULO 2. Organo competente. El Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio, mediante el Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), es la
entidad encargada de la aplicacién de esta Ley.

ARTICULO 3. Conceptos utilizados. Para los efectos de la presente Ley se
entiende por:

Invencion: solucion técnica a un problema especifico, constituida por un
producto o un procedimiento, o aplicable a ellos.

Producto: es cualquier sustancia, composicion, materia inclusive biolégica,
aparato, maquina u otro objeto, o parte de ellos.



Procedimiento: es cualquier método, operacién o conjunto de operaciones
o aplicacidn o uso de un producto.

Modelo de Utilidad: invencion constituida por una forma, configuraciéon o
disposicion de elementos de algin objeto, o de una parte del mismo, que le
proporcione algin efecto técnico en su fabricacién, funcionamiento o uso.

Disefio Industrial: aspecto particular de un producto que resulte de sus
caracteristicas de, entre otros, forma, linea, configuracion, color, material u
ornamentacion, y que comprende todos los dibujos y modelos industriales.

Patente: derecho exclusivo reconocido por el Estado, con respecto a una
invencion cuyos efectos y alcances estan determinados por esta Ley.

Secreto empresarial: cualquier informacion confidencial que una persona
natural o juridica posea y cumpla con las condiciones previstas en la presente
Ley.

Registro: Registro de la Propiedad Intelectual.

ARTICULO 4. Proteccién Legal. Toda persona natural o juridica
independientemente del pais de origen, nacionalidad o domicilio gozara de
los derechos y beneficios que la presente ley establece.

ARTICULO 5. Reciprocidad. Seran beneficiarios de la presente Ley, en base
a la reciprocidad, los nacionales de cualquier Estado, que sin ser miembros
del Convenio de Paris para la Protecciéon Industrial, ni del Acuerdo que
establece la Organizacién Mundial de Comercio (0.M.C.), concedan de
manera reciproca una proteccion eficaz a los nacionales de la Republica de
Nicaragua.

CAPITULO II PROTECCION DE LAS INVENCIONES Y
DERECHOS A LA PATENTE

ARTICULO 6. Materia que no Constituye Invencién. No constituiran
invenciones, entre otros:

a) Los simples descubrimientos.

b) Las materias o las energias en la forma en que se encuentren en la
naturaleza.



c) Los procedimientos biolégicos tal como ocurren en la naturaleza y que no
supongan intervencion humana para producir plantas y animales, salvo los
procedimientos microbiolégicos.

d) Las teorias cientificas y los métodos matematicos.
e) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas.

f) Los planes, principios, reglas o métodos econdémicos, de publicidad o de
negocios, y los referidos a actividades puramente mentales o intelectuales o
materia de juego; los programas de ordenador aisladamente considerados.

ARTICULO 7. Materia Excluida de Proteccién por Patente. No se concedera
patente para:

a) Razas de animales.

b) Los métodos terapéuticos, quirurgicos o de diagnoéstico aplicables a las
personas o a los animales.

c) Las invenciones cuya explotacién comercial debe impedirse para proteger
el orden publico o la moral.

d) Las invenciones cuya explotaciéon comercial debe impedirse para proteger
la salud o la vida humana, animal o vegetal o preservar el medio ambiente;
a estos efectos no se considera aplicable la exclusion de patentamiento por
razoén de estar prohibida, limitada o condicionada la explotacién por alguna
disposicion legal o administrativa.’

ARTICULO 8. Requisitos de Patentabilidad. Son patentables las
invenciones que tengan novedad, nivel inventivo y que sean susceptibles de
aplicacién industrial.

ARTICULO 9. Novedad. Se considera que una invencién tiene novedad si no
se encuentra en el estado actual de la técnica. El estado actual de la técnica
comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible en publico
en cualquier parte del mundo y de cualquier manera, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente en Nicaragua o, en su caso, cuando
ella se reivindique antes de la fecha de prioridad reconocida. Solo para

! Reformado por el articulo 1 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.



efectos de apreciar la novedad, también quedard comprendido dentro del
estado actual de la técnica, el contenido de otra solicitud de patente en
tramite, cuya fecha de presentacion o prioridad, en su caso, fuese anterior a
la solicitud objeto de consideracién, pero solo en la medida en que ese
contenido quedara incluido en la solicitud de fecha anterior cuando fuese
publicada.

ARTICULO 10. Excepciones al Estado Actual de la Técnica. El estado
actual de la técnica no comprendera lo que se hubiese divulgado dentro del
afio anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su
caso, dentro del afio anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre que
tal divulgacion hubiese resultado directa o indirectamente de actos
realizados por el propio inventor o su causahabiente, o de un
incumplimiento de contrato o acto ilicito cometido contra alguno de ellos.

ARTICULO 11. Excepcién Especial. La divulgacién resultante de una
publicacién hecha por una autoridad competente dentro del procedimiento
de concesidn de una patente no quedara comprendida en la excepcién del
articulo anterior, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no
tenfa derecho a obtener la patente; o que la publicacién se hubiese hecho
por un error de esa autoridad.

Se permitira que una tercera persona use la materia de una patente vigente
para generar la informacién necesaria para apoyar una solicitud de
aprobacién de comercializaciéon de un producto farmacéutico o quimico
agricola, siempre que se garantice que cualquier producto producido bajo
dicha autorizacién no sera fabricado, utilizado o vendido en el pais con fines
diferentes a los relacionados con la generacién de informacién para
satisfacer los requisitos para la aprobacién de comercializacién del producto
una vez que la patente haya expirado. En los casos de produccién para la
exportacidn, dicho producto serd exportado inicamente para satisfacer los
requisitos de aprobacién de comercializacion autorizados.?

ARTICULO 12. Nivel Inventivo. Se considerara que una invencién tiene nivel
inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente, la invencién no resulta obvia ni se habria derivado de
manera evidente del estado actual de la técnica.

ARTICULO 13. Aplicacién Industrial. Una invencién se considerara
susceptible de aplicacidn industrial cuando su objeto pueda ser producido o
utilizado en cualquier tipo de industria o actividad productiva. A estos

2 Adicionado el segundo parrafo por el articulo 2 dela Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones
a la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales.
Publicada en la Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.



efectos la industria se entendera en sentido amplio e incluirg, entre otros, la
artesania, la agricultura, la ganaderia, la manufacturera, la construccion, la
mineria, la pesca y los servicios.

Una invencion es susceptible de aplicacion industrial si posee una utilidad
especifica, sustancial y creible.?

ARTICULO 14. Derecho a la patente. El derecho a la patente pertenecera al
inventor, sin perjuicio de lo establecido en los Articulos 15 y 16 de la presente
Ley. Si la invencién se hubiese realizado por dos o mas personas conjunta
mente, el derecho a obtener la patente les pertenecera en comun. El derecho
a la patente podra ser cedido en las formas reconocidas por la presente Ley.

ARTICULO 15. Invenciones efectuadas en ejecucion de un contrato.
Cuando la invencion haya sido realizada en cumplimiento o ejecucién de un
contrato de obra o servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la
patente pertenecerd a la persona que contraté la obra o el servicio, o al
empleador, segin corresponda, salvo disposicion contractual en contrario.

En el caso que la invencién tenga un valor econémico mucho mayor que el
que las partes podian haber previsto razonablemente al tiempo de concluir
el contrato, el inventor tendra derecho a una remuneracién proporcional que
serd fijada por la autoridad judicial competente en defecto de acuerdo entre
las partes.

ARTICULO 16. Invenciones efectuadas por un empleado no contratado
para inventar. Cuando un empleado que no esté obligado por su contrato de
trabajo a ejercer una actividad inventiva, efectie una invencién en su campo
de actividades laborales, mediante la utilizaciéon de datos o medios a los que
tenga acceso por razén de su empleo, deberd comunicar este hecho a su
empleador por escrito, acompafiando las informaciones necesarias para
comprender la invencién. El empleador dentro del plazo de dos meses a
partir de la fecha en que hubiese recibido la comunicacién del empleado, o
conozca de la invencion por cualquier otro medio, notificara por escrito al
empleado su interés en la invencion. En este caso el derecho a la patente
pertenecera al empleador; en caso contrario pertenecera al empleado.

En caso que el empleador notifique su interés por la invencién, el empleado
tendra derecho a una remuneracién equitativa teniendo en cuenta el valor
econ6émico estimado de la invencion. En defecto de acuerdo entre las partes,
la remuneracion sera fijada por la autoridad judicial competente.

3 Adicionado el segundo parrafo por el articulo 3 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones
a la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales.
Publicada en la Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.



ARTICULO 17. Mencién del inventor. El inventor tiene derecho a ser
mencionado en la patente que se conceda y en los documentos y
publicaciones oficiales relativas a ella, salvo que mediante declaracion escrita
dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual, se oponga a esta mencidn.

CAPITULO III PROCEDIMIENTO DE CONCESION DE LA
PATENTE

ARTICULO 18. Calidad del solicitante. El solicitante de una patente podra
ser una persona natural o juridica. Si el solicitante no fuese el inventor,

debera indicar cdmo adquirio el derecho a la patente.

ARTICULO 19. Solicitud de patente. La solicitud de patente de invencién se
presentara al Registro de la Propiedad Intelectual, e incluira:

a) Peticién de concesion de patente con los datos del solicitante y del
inventor, y nombre de la invencion.

b) Descripcion de la invencion. c) Una o mas reivindicaciones. d) Dibujos que
correspondan. e) Resumen técnico.

f) Comprobante de pago de la tasa de solicitud. g) Lugar para oir
notificaciones.

h) Firma del solicitante.

i) El poder o el documento que acredite la representacion segun fuere el caso.

j) Cuando fuese el caso, una constancia de depoésito del material biologico,
emitido por la institucién depositaria.

Cuando se trate de solicitudes en las que se reivindique prioridad, debera
indicarse la fecha, el nimero y la oficina de presentacién de la solicitud, u
otro titulo de proteccién que se hubiese presentado u obtenido en el
extranjero y que se refiera a la misma invencidn reivindicada.

El Reglamento de la presente ley determinara el nimero de ejemplares de la
solicitud que deberan presentarse.



ARTICULO 20. Fecha de Presentacién de la Solicitud. Se tendra como
fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcién por el Registro de la
Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse hubiera contenido
al menos:

1) Indicacién expresa de que se solicita la concesion de una patente.
2) Informacidn suficiente que permita identificar al solicitante.
3) Descripcidn de la invencion presentada en cualquier idioma.

De omitirse alguno de los requisitos indicados en este articulo, el Registro
de la Propiedad Intelectual notificara al solicitante para que subsane la
omision dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la
notificacion. Ejercido el derecho anterior, se tendrd como fecha de
presentacién de la so licitud la fecha de recepciéon de los elementos
omitidos; en caso contrario, la solicitud se considerara como no presentada
y se archivara.

Si en la descripcién se hiciera referencia a dibujos que no hubiera presenta
do, el Registro de la Propiedad Intelectual notificara al solicitante para que
los presente dentro de dos meses contados desde la fecha de la notificacion.
Si se subsana la omisién dentro del plazo establecido se mantendra la fecha
de presentacién de la solicitud; en caso contrario se considerara como no
hecha la mencién de esos dibujos.

Si la descripcion se hubiera presentado en un idioma distinto al oficial,
debera presentarse la traducciéon correspondiente dentro del plazo de dos
meses contados desde la fecha de la notificacién. Si ella se presentara dentro
de ese plazo, se tendra como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de
recepcién de los elementos indicados en los numerales 1), 2) y 3) del
presente articulo, en caso contrario la solicitud se considerard como no
presentada y se archivara.

ARTICULO 21. Descripcién. La descripciéon de una invencién debera ser
clara y completa, para que una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente, pueda comprenderla y ejecutarla. La descripcion indicara:

1. El sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;
2. La tecnologia anterior conocida por el solicitante que sea util para la

compresion y el examen de la invencién y referencia a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia.
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3. Una descripcion de la invencidn en términos que permitan la comprension
del problema técnico y de la solucién aportada por la misma, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior.

4. Resefia sobre los dibujos, si existieran.

5. Descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la
invencidn, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, si estos existieran.

6. Una descripcion de la forma en que la invenciéon es susceptible de
aplicacién industrial, si ello no fuese evidente de la descripcién o de la
naturaleza de la invencion.

Se entendera que una invencion reclamada esta suficientemente apoyada por
su divulgacion, cuando esa divulgacion le indique razonablemente a una
persona diestra en el arte que el solicitante estuvo en posesion de la
invencion reclamada a la fecha de su presentacion.*

ARTICULO 22. Descripcién de Material Biolégico. Cuando la invencién se
refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biologico
que no se encuentre a disposicion del publico, y la invencién no pueda
describirse de manera que pueda comprenderse y ser ejecutada por una
persona capacitada en la materia técnica, se complementara la descripcién
mediante un depdsito de una muestra de dicho material. El depésito de la
muestra debera efectuarse en una institucién dentro o fuera del pais
reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual. Tal depdsito se
efectuard a mas tardar en la fecha de presentaciéon de la solicitud en
Nicaragua o, cuando fuese el caso, de prioridad.

Si el deposito se hubiera efectuado, ello se indicara en la descripcion junto
con el nombre y direccion de la institucién de depésito, la fecha y el nimero
del mismo asignado por la institucion.

ARTICULO 23. Validez del Depésito. El depésito de material biolégico s6lo
serd valido para efectos de la concesiéon de una patente, si se hace bajo
condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras
de dicho material a mas tardar a partir de la fecha de publicacién de la
solicitud

* Adicionado el segundo parrafo por el articulo 4 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones
a la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales.
Publicada en la Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.



de patente correspondiente, sin perjuicio de las demas condiciones que
pudiera determinar el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 24. Dibujos. Los dibujos deberan presentarse cuando fuesen
necesarios para comprender o ejecutar la invencién. Estos se consideraran
parte integrante de la descripcion.

ARTICULO 25. Reivindicaciones. Las reivindicaciones, deberan ser claras,
precisas y sustentadas por la descripcién de la patente, y definiran las
caracteristicas esenciales de la materia que se desea proteger mediante la
patente.

ARTICULO 26. Resumen técnico. El resumen técnico comprenderd lo
esencial del problema técnico y de la soluciéon aportada por la invencién, asi
como el uso principal de la misma, e incluird cuando lo hubiera, la férmula
quimica o el dibujo que mejor caracterice la invencién y servird solo para
fines de informacién técnica.

ARTICULO 27. Unidad de la invencién. Una solicitud de patente sélo podra
comprender una invencidn, o un grupo de invenciones vinculadas entre si, de
manera que conformen un Unico concepto inventivo.

ARTICULO 28. Divisién de la solicitud. El solicitante podra en cualquier
momento del tramite dividir su solicitud en dos o mas solicitudes
fraccionarias, pero ninguna de éstas podra ampliar la divulgaciéon
contenida en la solicitud inicial.

Cada solicitud fraccionaria devengara la tasa establecida y se beneficiara de
la fecha de presentacion de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de
la fecha de prioridad invocada en ella.

ARTICULO 29. Modificacién o Correccién de la solicitud. El solicitante
podra modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del tramite,
pero ello no podrd implicar una ampliacién de la divulgacién contenida en la
solicitud inicial. Toda modificacién o correccidon causara la tasa establecida.

ARTICULO 30. Examen de forma. El Registro de la Propiedad Intelectual
examinara si la solicitud cumple con los requisitos del Articulo 19 de esta
Ley y de las disposiciones reglamentarias correspondientes. En caso de
observarse alguna deficiencia, se notificard al solicitante para que efectte la
correccién dentro del plazo de dos meses contados a partir de la fecha de la
notificacidn, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y
archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuare la correcciéon en el plazo
sefialado, el Registro de la Propiedad Industrial hard efectivo el
apercibimiento mediante resolucién razonada.

11
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ARTICULO 31. Publicacién de la solicitud. La solicitud de la patente que
dara abierta al publico para fines de informacién al cumplirse el plazo de
dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacién de la misma
en el pais, o cuando se hubiese invocado un derecho de prioridad, desde la
fecha de prioridad aplicable. El Registro de la Propiedad Intelectual ordenara
de oficio que se publique, anunciandola por una vez, mediante un aviso en
La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulacién nacional a costa del
interesado.

En cualquier momento, antes de cumplir el plazo indicado en el parrafo
anterior, el solicitante podra pedir al Registro que se publique la solicitud, lo
que se ordenard inmediatamente.

Dentro de los quince dias habiles a partir de la entrega de la orden de
publicacion, el solicitante deberd presentar al Registro de la Propiedad
Intelectual, el comprobante de pago por la publicacién del aviso, en defecto
de lo cual la solicitud caera de pleno derecho en abandono y se archivara de
oficio lo actuado. El interesado debera presentar al Registro de la Propiedad
Intelectual, dentro de los tres meses a partir de la publicacion, un ejemplar
de la pagina del medio de comunicacién escrito en que aparecid el aviso, o
fotocopia de ella. Si éste no se presentara dentro del plazo indicado, la
solicitud caerd de pleno derecho en abandono y se archivara de oficio lo
actuado.

Si la orden de publicaciéon se hubiera entregado en virtud de lo dispuesto
en el parrafo segundo de este Articulo, el plazo estipulado para presentar el
comprobante de pago correrd a partir del vencimiento del mismo indicado
en el parrafo primero del presente articulo.

ARTICULO 32. Contenido del aviso de la solicitud. El aviso de publicacién
de la solicitud contendra:

a) Nimero.

b) Fecha de presentacién.

c) Nombre y domicilio del solicitante;

d) Nombre del apoderado, cuando lo hubiese.

e) Pais u oficina, fecha y numero de las solicitudes cuya prioridad se hubiese
invocado.
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f) Simbolo o simbolos de clasificacién, cuando se hubiesen asignado. g)
Nombre de la invencion.
h) Resumen Técnico

i) Dibujo representativo de la invencién, cuando lo hubiera.

El reglamento de la presente Ley, podra precisar otros aspectos el contenido
del aviso.

ARTICULO 33. Observaciones de terceros. En cualquier momento del
tramite, antes de la resolucién final de la solicitud, se podra presentar al
Registro de la Propiedad Intelectual, observaciones o documentos, que
fuesen utiles para determinar si es procedente o no la solicitud de patente.

El Registro de la Propiedad Intelectual notificard al solicitante las
observaciones recibidas. El solicitante podra presentar los comentarios o
documentos que le conviniera en relacién con las observaciones notificadas.

Antes de dos meses contados a partir de la fecha en que se notificé al
solicitante las observaciones, el Registro de la Propiedad Intelectual no
resolvera la solicitud, salvo que antes de vencer ese plazo el solicitante
presente sus comentarios o documentos, o pidiera que se prosiga el tramite.

La presentaciéon de observaciones no suspenderd la tramitacion de la
solicitud. Estas observaciones no generan un procedimiento contencioso; y
la persona que las haga no pasara por ello a ser parte en el procedimiento.

ARTICULO 34. Examen de fondo. El solicitante debera acreditar haber
pagado el monto correspondiente al examen de fondo de la solicitud de
patente, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de
publicacién del aviso de la solicitud. Si venciera este plazo sin haberse
pagado el monto, la solicitud se entendera abandonada y se archivara de
oficio lo actuado. En caso de no cumplirse alguno de los requisitos o
condiciones para el patenta miento de la invencién, el Registro de la
Propiedad Intelectual notificard al solicitante para que dentro de un plazo de
tres meses complete la documentacién, corrija, modifique o divida la
solicitud, o presente los comentarios que le convenga en sustento de la
misma. En caso contrario la solicitud sera denegada mediante resolucién
fundamentada.

El examen podra ser realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual
directamente o mediante el curso de expertos independientes o de entidades
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publicas o privadas, nacionales o extranjeras o en el marco de acuerdos
regionales o internacionales.

Cuando fuese aplicable, el examen se realizara en base a los documentos que
proporcione el solicitante relativo a los examenes de novedad o de
patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad intelectual o
dentro del procedimiento previsto o del Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes (PCT) y referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud
que se examina. El Registro de la Propiedad Intelectual podra reconocer los
resultados de tales exdmenes como suficientes para acreditar el
cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invencion.

El examen sera realizado por el Registro de la Propiedad Intelectual median
te el procedimiento establecido en el Reglamento de la presente Ley.

ARTICULO 35. Documentos Relativos a Solicitudes Extranjeras. A efectos
del examen de patentabilidad, el solicitante proporcionara, a solicitud del
Registro de la Propiedad Intelectual, con la traduccidn correspondiente:

a) Copia simple de la solicitud extranjera y de los resultados del examen de
novedad y de patentabilidad efectuado respecto a dicha solicitud.

b) Copia simple de la patente u otro titulo de protecciéon que se hubiese con
cedido en la oficina de patentes del pais emisor.

c) Copia de la patente u otro titulo de proteccidn que se hubiese concedido en
la oficina de patentes del pais emisor.

Cuando fuese necesario para mejor resolver una solicitud de patente o la
validez de una patente concedida, el Registro de la Propiedad Intelectual
podra pedir en cualquier momento al solicitante o al titular de la patente
que presente copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese
rechazado, denegado, revocado, anulado o invalidado la solicitud extranjera
o la patente u otro titulo de proteccidon concedido en base a la misma.

Si el solicitante, que tenga a su disposicion la informacién o el documento re
querido no cumple con el requisito de proporcionarlo dentro del plazo
indicado en la notificacion, que sera tres meses contados a partir de la fecha
de la notificacion, se le denegara la patente solicitada. A pedido del solicitante,
o de oficio, el Registro de la Propiedad Intelectual podra suspender la
tramitacién de la solicitud de patente cuando algiin documento que deba
presentarse conforme esta disposicion este aun en tramite ante una
autoridad extranjera.
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El solicitante podra presentar observaciones y comentarios sobre cualquier
informacién o documento que proporcione en cumplimiento de este articulo.
En caso de ser necesario o de existir dudas razonables sobre la legitimidad
de un documento, el Registro de la Propiedad Intelectual podra solicitar que
lo legalice o autentique.

ARTICULO 36. Conversién de la Solicitud. El solicitante de una patente de
invencién podra pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de
patente de modelo de utilidad y que a su vez éste se convierta en solicitud de
patente de invencidn.

La peticion de conversion de una solicitud podra presentarse s6lo una vez,
en cualquier momento de tramite, y devengara la tasa de conversion
establecida. En tal caso se mantendra la fecha de presentacién de la solicitud
inicial.

ARTICULO 37. Concesién de la Patente. Cumplidos los tramites y
requisitos establecidos, el Registro de la Propiedad Intelectual concedera la
patente mediante resolucién y mandara a:

a) Inscribir la patente.

b) Entregar el certificado de concesién con un ejemplar del documento de
patente.

c) Publicar el aviso de la concesién de patente por una sola vez, a través de
La Gaceta, Diario Oficial o en otro diario de circulacién nacional que incluira:

i) Numero de la patente y fecha de la concesion.

ii) Numero y fecha de la solicitud de patente.

iii) Pais u oficina, fecha y nimero de las solicitudes cuya prioridad se
hubiese invocado.

iv) Nombre y domicilio del titular de la patente.

v) Nombre del inventor;

vi) Titulo de la invencidn.

vii) Clasificacién de la invencién.
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CAPITULO IV DURACION Y MODIFICACIONES DE LA
PATENTE

ARTICULO 38. Plazo de la Patente. La patente de invencién tendra una
vigencia de veinte afios improrrogables, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud. Para mantener en vigencia una patente, deberan
pagarse las tasas anuales correspondientes de conformidad a las
modalidades establecidas en la presente Ley. La falta de pago, producira la
caducidad de pleno derecho de la patente.

ARTICULO 38 bis 1. Retrasos injustificados. El plazo de la patente es de
veinte afios improrrogables, de conformidad con el articulo 38, sin embargo,
podra finalizar en una fecha posterior a la que le corresponde, inicamente en
los siguientes casos:

a) Cuando por causas imputables al Registro de Propiedad Intelectual, éste
se demore en conceder el registro de una patente por mas de cinco afios
contados a partir de la fecha de la presentacion de la solicitud de registro de
la patente;

b) Cuando por causas imputables al Registro de Propiedad Intelectual, éste
se demore en conceder el registro de una patente, mas de tres afios contados
a partir de la presentacion de la solicitud del examen de fondo;

c¢) Cuando por causas imputables a la autoridad competente, para la
concesidn de registros para la comercializacién de productos farmacéuticos,
ésta se demore en conceder el registro sanitario mas de cinco afios contados
a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro. Lo dispuesto
en este literal se aplicara tinicamente en caso que el producto farmacéutico
esté cubierto por una patente vigente en Nicaragua.

La fecha de finalizacion del plazo de proteccién a que se refiere este articulo,
serd decretada por el Registro de Propiedad Intelectual, a solicitud del
interesado, quien debera de presentar la solicitud de compensacién del
plazo de la patente, en un término no mayor de sesenta dias a partir de la
entrega del certificado de concesion si correspondiera a los incisos a) y b), o
sesenta dias a partir de la primera autorizaciéon de comercializacion, si
correspondiera al inciso c).

El Registro de Propiedad Intelectual aplicara lo siguiente: un dia por cada dia
de retraso contado a partir del primer dia del sexto afio, en los casos de los
literales a) y c), o del primer dia del cuarto afio, en el caso del literal b), sera
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adicionado al plazo de proteccién de la patente, pero en ninglin caso
excederan un total de quinientos cincuenta dias.®

ARTICULO 39. Correccién de la Patente. El titular de una patente podra
pedir, que se corrija algin error material u omision relativos a la patente o a
su inscripcion. La correccién devengara la tasa establecida y tendra efectos
le gales frente a terceros, desde su presentacion a inscripciéon en el Registro
de la Propiedad Intelectual, sin necesidad de publicacién. Si el error u
omisién fuese imputable al Registro de la Propiedad Intelectual, la
correccion podra hacerse de oficio sin necesidad de publicacién.

No se admitira ninguna correccién que implique una ampliacién de la
divulgacion contenida en la solicitud inicial.

ARTICULO 40. Modificacién de la Patente. El titular de una patente podra
pedir en cualquier momento que se inscriba un cambio en el nombre,
domicilio u otro dato relativo al titular. El cambio tendra efectos legales
frente a terceros desde su presentacién para inscripcion en el Registro de la
Propiedad Intelectual y causara la tasa establecida. Inscrito el cambio y a
solicitud del titular, se expedird un nuevo certificado de concesién, mediante
la tasa establecida.

No se admitird ningiin cambio que implique una ampliacién de la divulgacién
contenida en la solicitud inicial.

ARTICULO 41. Modificacién de las Reivindicaciones. El titular de una
patente podra pedir en cualquier momento, que se modifiquen una o mas de
las reivindicaciones de la patente para reducir o limitar su alcance. La
peticién causara la tasa establecida. No se admitira ninguna modificacién que
implique una ampliacién de la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

Inscrita la modificacién y a solicitud del titular, se expedird un nuevo
certificado de concesion y el documento de patente con las reivindicaciones
modificadas.

ARTICULO 42. Division de la patente. El titular de una patente podra pedir
en cualquier momento que se divida ésta en dos o mas fraccionarias. La
division se efectuara mediante el dictamen pericial correspondiente, y se
expediran los certificados para cada una de las patentes fraccionarias

5 Adicionado por el articulo 1 de la Ley 634, Ley de Reforma y Adicién a la Ley No. 354, Ley
de Patentes de Invencidn, Modelo de Utilidad y Disefios Industriales, aprobada el 13 de
septiembre del 2007 y publicada en la Gaceta No. 196 del 12 de octubre del 2007.
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resultantes de la division. La divisidn se publicara en La Gaceta, Diario Oficial
o en otro diario de circulacién nacional, como lo establece la presente Ley y
causara la tasa establecida.

CAPITULO V ALCANCE Y LIMITACIONES DE LA PATENTE

ARTICULO 43. Alcance de la Proteccién de la Patente. El alcance de la
proteccién conferida por la patente estard determinado por las
reivindicaciones. Estas se interpretaran teniendo en cuenta la descripcion y
los dibujos, si los hubiese.

ARTICULO 44. Derecho Conferido por la Patente. La patente conferird a
su titular el derecho de impedir a terceras personas explotar la invencién
patentada. A tal efecto el titular de la patente podra actuar contra cualquier
persona que sin su consentimiento realice algunos de los siguientes actos:

a) Cuando la patente reivindica un producto. b) Producir y fabricar un
producto.

c) Ofrecer en venta, vender o usar el producto.

d) Importarlo o almacenarlo para algunos de los fines antes sefialados. e)
Cuando la patente reivindica un procedimiento.

f)Emplear el procedimiento.

g) Ejecutar el acto indicado en el inciso a) respecto a un producto obtenido
directamente del procedimiento.

ARTICULO 45. Alcance de Patentes para Biotecnologia. En el caso que una
patente proteja un material biolégico que posea determinadas
caracteristicas reivindicadas, la proteccion se extendera a cualquier material
biolégico derivado por multiplicacién o propagacién del material patentado
y que posea las mismas caracteristicas.

Si la patente protege un procedimiento para obtener un material biolégico
que posea determinadas caracteristicas reivindicadas, la proteccién prevista
en el articulo anterior se extendera también a todo material biolégico deriva
do por multiplicacién o propagacion del material directamente obtenido del
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procedimiento y que posea las mismas caracteristicas.

Cuando la patente proteja una secuencia genética especifica o un material
bioldgico que contenga tal secuencia, la proteccidn se extendera a todo pro
ducto que incorpore esa secuencia o material y exprese la respectiva
informacién genética.

ARTICULO 46. Limitaciones al Derecho de Patente. La patente no concede
el derecho de impedir los siguientes actos:

a) Los realizados en el ambito privado y con fines no comerciales, asi como
los realizados exclusivamente con fines de experimentacién respecto al
objeto de la invencion patentada;

b) Los ejecutados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion
cientifica o académica respecto al objeto de la invencion presentada y los
referidos en el “ARTICULO 5ter” del Convenio de Paris para la Proteccién de
la Propiedad Industrial.

¢) Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, usar
ese material como base inicial para obtener un nuevo material biolégico
viable, salvo que tal obtenciéon requiera el uso repetido del material
patentado.

d) Cuando la patente proteja material de reproduccién o de multiplicacién
vegetal, la reproduccién o multiplicaciéon por un agricultor del producto
obtenido a partir del material protegido y la comercializacién de ese
producto para uso agropecuario o para consumo, siempre que el producto se
hubiera obtenido en la propia explotaciéon de ese agricultor y que la
reproduccién o multiplicacién se haga en esa misma explotacidn.

ARTICULO 47. Agotamiento de la patente. La patente no concede el
derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
pro ducto protegido por la patente después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier pais por el titular de la patente o por
otra persona con consentimiento del titular o econ6micamente vinculada a
él.

A efectos del parrafo precedente, se entenderd que dos personas estan
econémicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directamente sobre
la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacién de la patente, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, la
patente no se extendera al material obtenido por multiplicacién o
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propagacion del material introducido en el comercio conforme al parrafo
primero del presente articulo, siempre que la multiplicaciéon o propagacion
en consecuencia necesaria de la utilizacién del material conforme a los fines
para 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 48. Derecho del Usuario Anterior de la Invencién. Los
derechos conferidos por una patente no podran hacerse valer contra una
persona que, de buena fe y con anterioridad a la fecha de presentacién o, en
su caso, de prioridad de la solicitud de patente correspondiente, ya se
encontraba en el pais elaborando el producto o usando el procedimiento que
constituye la invencidn, o habia efectuado preparativos efectivos y serios
para realizar tal produccién o uso. Esa persona tendrd el derecho de
continuar elaborando el producto o usando el procedimiento como venia
haciéndolo, o de iniciar la produccién o uso que habia previsto. Este
derecho sélo podra cederse o transferirse junto con la empresa o el
establecimiento en que se estuviera realizando o se hubiera previsto realizar
tal produccidn o uso.

No sera aplicable la excepcién prevista en este articulo si la persona que
deseara prevalerse de ella hubiera adquirido conocimiento de la invencién
por un acto ilicito.

ARTICULO 49. Transferencia de la Patente. Una patente o una solicitud
de patente, podra ser cedida a una persona natural o juridica en las formas
reconocidas por la Ley.

Toda cesién relativa a una patente o a una solicitud de patente debera constar
por escrito. La cesiéon tendrd efectos legales frente a terceros desde su
presentacién e inscripciéon en el Registro de la Propiedad Intelectual. La
peticion de inscripcion de una cesién devengara la tasa establecida.

ARTICULO 50. Licencias Contractuales. El titular o el solicitante de una
patente, podra conceder licencia para la explotacién de la invencidn, la que
tendra efectos legales frente a terceros desde su presentacién e inscripcidon
en el Registro de la Propiedad Intelectual. La peticién de inscripcién de una
licencia causara la tasa establecida.

En defecto de estipulacién en contrario, serdn aplicables a las licencias de
patente las siguientes normas:

a) La licencia se extendera a todos los actos de explotacion de la invencidn,
durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del pais y con
respecto a cualquier aplicacion de la invencion.
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b) El licenciatario no podra transferir la licencia ni otorgar sublicencias.

c) La licencia no serd exclusiva, pudiendo el titular de la patente otorgar otras
licencias para la explotacion de la patente en el pais, asi como explotar la
patente por si mismo.

d) Cuando la licencia se hubiese concedido como exclusiva, el licenciante no
podra otorgar otras licencias para la explotacion de la patente en el pais, ni
podra explotar la patente por si mismo en el pafis.

Seran nulas las clausulas de un contrato de licencia cuando tuvieran el pro
posito o el efecto de restringir indebidamente la competencia o implicaran
un abuso de la patente.

CAPITULO VI LICENCIAS OBLIGATORIAS

ARTICULO 51. Licencias Obligatorias. A peticién de una persona interesa
da o de una autoridad competente, el Registro de la Propiedad Intelectual,
previa audiencia del titular de la patente, podra conceder licencias
obligatorias, por razén de interés publico, emergencia nacional, o para
remediar alguna practica anticompetitiva. El Registro de la Propiedad
Intelectual ordenara que:

a) La invencién objeto de una patente o de una solicitud de patente en
tramite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad
estatal o por una o mas personas de derecho publico o privado designadas al
efecto;

b) La invencidn objeto de una patente o de una solicitud de patente en tramite
quede abierta a la concesién de una o mas licencias obligatorias, en cuyo caso
el Registro de la Propiedad Intelectual podra conceder tal licencia a quien la
solicite, con sujecidn a las condiciones establecidas.

Quedan comprendidas entre las practicas competitivas que no corresponden
al ejercicio regular de un derecho de patentes, los que afectan indebidamente
la libre competencia o que constituyan abuso de la posicién dominante en el
mercado.

Cuando la patente proteja alguna tecnologia de semiconductores, sélo se con
cederd la licencia obligatoria para un uso publico no comercial, o para
rectificar una practica declarada contraria a la competencia en el
procedimiento aplicable.
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ARTICULO 52. Solicitud de la Licencia Obligatoria. La persona que
solicite una licencia obligatoria debera acreditar haber pedido previamente
al titular de la patente una licencia contractual, y que no ha podido obtenerla
en condiciones comerciales y plazo razonables. No sera necesario cumplir
este requisito tratdndose de una licencia obligatoria en casos de emergencia
nacional, de extrema urgencia o de uso no comercial de la invencién por una
entidad publica. Tampoco serd necesario cumplir ese requisito cuando la
licencia obligatoria tuviera por objeto remediar una practica
anticompetitiva. En ambos casos el titular de la patente serd informado sin
demora de la con cesion de la licencia.

La solicitud de licencia obligatoria, indicara las condiciones bajo las cuales se
pretende obtener la licencia.

El titular de la patente deberd ser notificado de la solicitud y sera parte
interesada en el procedimiento.

ARTICULO 53. Condiciones Relativas a la Licencia Obligatoria. La licencia
obligatoria se concedera principalmente para abastecer el mercado interno
y su titular recibird una remuneracién adecuada segun las circunstancias del
caso y el valor econémico de la licencia. A falta de acuerdo, el Registro de la
Propiedad Intelectual fijard el monto y la forma de pago de la remuneracién.

La licencia obligatoria no podra concederse con cardcter exclusivo, ni ser
objeto de cesion ni sublicencia y s6lo podra transferirse con la empresa o el
establecimiento, o con aquella parte del mismo, que explota la licencia.

ARTICULO 54. Licencia Obligatoria por Dependencia de Patentes. Cuan
do una licencia obligatoria se pidiera para permitir la explotacién de una
patente posterior que no pudiera ser explotada sin infringir una patente
anterior, se observaran las siguientes condiciones adicionales:

a) La invencion reivindicada en la patente posterior debe comprender un
avance técnico importante de considerable importancia econémica con res
pecto a la invencidn reivindicada en la patente anterior.

b) La licencia obligatoria para explotar la patente anterior s6lo podra cederse
con la patente posterior.

c) El titular de la patente anterior podra en las mismas circunstancias
obtener una licencia obligatoria en condiciones razonables para explotar la
invencidn reivindicada en la patente posterior.
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ARTICULO 55. Concesién de la Licencia Obligatoria. La resolucién de con
cesion de una licencia obligatoria estipulara:

a) El alcance de la licencia, incluyendo su duracion y los actos para los cuales
se concede que se limitaran a los fines que la motivaron.

b) El monto y la forma de pago de la remuneracién debida al titular de la
patente.

¢) Las condiciones necesarias para que la licencia cumpla su propdsito.

ARTICULO 56. Revocacién y Modificacién de la Licencia Obligatoria. Una
licencia obligatoria podra ser revocada total o parcialmente por el Registro
de la Propiedad Intelectual, a pedido de cualquier persona interesada, si el
beneficiario de la licencia incumpliera las obligaciones que le incumben, o si
las circunstancias que dieron origen a la licencia hubieran dejado de existir
y no fuese probable que vuelvan a surgir. En este tltimo caso, el Registro de
la Propiedad Intelectual podrd dictar las disposiciones necesarias para
proteger adecuadamente los intereses legitimos del licenciatario afectado
por la revocacion.

Una licencia obligatoria podra ser modificada por el Registro de la Propiedad
Intelectual, a solicitud de la parte interesada, cuando nuevos hechos o
circunstancias lo justifiquen, en particular cuando el titular de la patente
hubiese otorgado licencias contractuales en condiciones mas favorables que
las acordadas al beneficiario de la licencia obligatoria.

CAPITULO VII EXTINCION DE LA PATENTE

ARTICULO 57. Nulidad de la Patente. La autoridad judicial competente a
solicitud de parte interesada o de autoridad competente, declarara la nulidad
absoluta de una patente cuando:

a) El objeto de la patente no constituye una invenciéon conforme a los
Articulos. 3 y 6 de esta Ley.

b) La patente se concedid para una invencién comprendida en la prohibicién
del Articulo 7 de la presente Ley o que no cumple las condiciones de
patentabilidad previstas en los Articulos.8, 9, 12 y 13 todos de la presente
Ley.
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c) La patente no divulga la invencién de conformidad con lo previsto en los
Articulos. 21y 22 de esta Ley;

d) Las reivindicaciones incluidas en la patente no cumplen los requisitos pre
vistos en el Articulo 25 de la presente Ley.

e) La patente concedida contiene una divulgacién mdas amplia que la
contenida en la solicitud inicial.

f)La patente hubiere sido obtenida mediante fraude o falsa representacion.®

ARTICULO 58. Nulidad Relativa. Cuando se conceda una patente a quien no
tenia derecho, podra alegarse la nulidad relativa. Esta accion de nulidad sé6lo
podra ser iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a la patente,
y se ejercera ante la autoridad judicial competente, prescribiendo a los cinco
afios contados desde la fecha de concesiéon de la patente, o a los dos afios
contados desde la fecha en que la persona a quien pertenezca el derecho a
obtener la patente tuvo conocimiento de la explotacidn de la invencién en el
pais, aplicandose el plazo que venza primero.

ARTICULO 59. Nulidad Parcial. En el caso que la nulidad sélo afectara a una
o algunas reivindicaciones de la patente o parte de ella, la nulidad se
declarara solamente con respecto a la reivindicacion o a la parte afectada. La
nulidad podra declararse ordenando una limitacién o precision de la
reivindicacion correspondiente.

ARTICULO 60. Efectos de la Declaracion de Nulidad. Los efectos de la
declaraciéon de nulidad absoluta de una patente se retrotraeran a la fecha de
la concesidn respectiva, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se
establecieran en la resolucién que declara su nulidad.

Cuando se declare la nulidad de una patente respecto a la cual se hubiese
concedido una licencia, el licenciante estara eximido de devolver los pagos
efectuados por el licenciatario, salvo que éste no se hubiese beneficiado de
la licencia.

ARTICULO 61. Renuncia a la Patente. El titular de la patente podra
renunciar a una o varias de las reivindicaciones de la patente, o a la
patente en su totalidad en cualquier tiempo mediante declaracidon escrita
debidamente legalizada presentada al Registro de la Propiedad Intelectual.

¢ Reformado por el articulo 5 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.
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La renuncia surtird efectos a partir de la fecha de su presentacién, sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo siguiente.

La declaracién de renuncia se notificard a cualquier persona que tuviese
inscrito a su favor algin derecho de garantia o una restriccién de dominio
con relacion a la patente, y sélo se admitird previa presentacién de una
declaracion escrita del tercero por la cual consciente en ella.

CAPITULO VIII MODELOS DE UTILIDAD

ARTICULO 62. Materia Excluida de Proteccién por Modelos de Utilidad.
No podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad:

a) Los procedimientos.

b) Las sustancias o composiciones quimicas, metaldrgicas o de cualquier otra
indole.

c) La materia excluida de proteccion por patente de invencién de
conformidad con esta Ley.

ARTICULO 63. Requisitos de Patentabilidad de los Modelos de Utilidad.
Un modelo de utilidad sera patentable cuando sea susceptible de aplicacién
industrial y tenga novedad. No se considerara novedoso cuando no aporte
ninguna caracteristica utilitaria discernible con respecto al estado de la
técnica.

ARTICULO 64. Requisitos de Unidad de los Modelos de Utilidad. Una so
licitud de patente de modelo de utilidad sélo podra referirse a un objeto o a
un conjunto de dos o mas partes que conformen una unidad funcional. Podra
reivindicarse en la misma solicitud varios elementos o aspectos de dicho
objeto o unidad.

ARTICULO 65. Plazo de la Patente de Modelo de Utilidad. La patente de
modelo de utilidad tendrd una vigencia de diez afios improrrogables,
contados a partir de la fecha de presentacién de la respectiva solicitud.

ARTICULO 66. Aplicacién de Disposiciones sobre los Modelos de
Utilidad. Seran aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones
relativas a patentes de invencion, en cuanto corresponda.
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CAPITULO IX PROTECCION DEL DISENO INDUSTRIAL

ARTICULO 67. Compatibilidad con Otros Regimenes de Proteccion. La
proteccién conferida a un disefio industrial no excluye ni afecta la proteccién
que pudiera merecer el mismo disefio conforme a otras normas legales.

ARTICULO 68. Materia Excluida. Se excluye de la proteccién a un disefio
industrial cuyo aspecto esté determinado enteramente por una funcién
técnica, y no incorporase ningun aporte arbitrario del disefiador. Igualmente
carecera de proteccién aquel disefio que consista 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 constituya una parte o pieza integrante.

ARTICULO 69. Derecho de Proteccién. El derecho a la proteccién y al
registro de un disefio industrial pertenece al disenador. Si el disefio fue
creado en ejecucion de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato
de trabajo, el derecho pertenecerd a la persona que contraté la obra o el
servicio, o al empleador, segin corresponda, salvo disposicién contractual.

Si el disefio industrial fue creado por dos o méas personas conjuntamente, el
derecho a la proteccion les pertenecera en comun.

El derecho a la proteccion y al registro de un disefio industrial podra ser
transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.

ARTICULO 70. Mencién del Disefiador. El disefiador serd mencionado
como tal en el registro del disefio correspondiente y en los documentos
relativos al mismo a menos que mediante declaraciéon escrita dirigida al
Registro de la Propiedad Intelectual, indique que no desea ser mencionado.

ARTICULO 71. Adquisicién de la Proteccién. Quien tuviera el derecho a la
proteccién de un disefio industrial la adquirira como resultado de cualquiera
de los siguientes actos indistintamente:

a) La primera divulgacién publica del disefio industrial, por cualquier medio
y en cualquier lugar del mundo, efectuada por el disefiador o su causa
habiente, o por un tercero que hubiera obtenido el disefio como resultado de
algan acto realizado por alguno de ellos.

b) El registro del disefio industrial.
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ARTICULO 72. Requisitos para la protecciéon. Un disefio industrial sera
protegido si es nuevo. Se considerara como tal, si no ha sido divulgado
publicamente antes de alguna de las siguientes fechas, aplicaindose la que
fuese mas antigua:

a) La fecha de la primera divulgacion publica del disefio por el disefiador o su
causahabiente, o por un tercero que hubiera obtenido por cualquier medio
legal.

b) La fecha de presentacidn de la solicitud de registro del disefio industrial o,
en su caso, la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoque.

ARTICULO 73. Criterios para Determinar la Novedad de un Disefio. Para
efectos de determinar la novedad de un disefio industrial que es objeto de
una solicitud de registro, no se tomara en cuenta la divulgacion que hubiese
ocurrido dentro del afio anterior a la fecha de presentacion de la solicitud o,
en su caso, dentro del afio anterior a la fecha de prioridad aplicable, siempre
que tal divulgaciéon hubiese resultado directa o indirectamente de actos
realizados por el propio disefiador o su causahabiente, o de un
incumplimiento de contrato o acto ilicito cometido contra alguno de ellos.

Un disefio industrial no se considerard nuevo, si respecto de un disefio
anterior s6lo presenta diferencias que serian insuficientes para darle al
producto una impresién de conjunto distinta a la del disefio anterior.

ARTICULO 74. Proteccién sin Formalidades. Un disefio industrial que se
conforme a lo dispuesto en los Articulos 3, 68 y 72 gozara de proteccidon por
un plazo de tres afios contados a partir de la fecha de la divulgacién indicada
en el Articulo 71, todos de la presente Ley.

La proteccidon referida en el parrafo precedente confiere el derecho de
impedir a terceras personas copiar o reproducir el disefio industrial. El
titular del derecho podra actuar contra cualquier persona que sin su
consentimiento produzca, venda, ofrezca en venta, o utilice, importe o
almacene para alguno de estos fines, un producto que incorpore o al cual se
haya aplicado el disefio industrial copiado o reproducido.

La proteccion de un disefio industrial en virtud de este articulo sera
independiente de la que se obtuviera mediante el registro del disefo.

ARTICULO 75. Alcance de la Proteccién Derivada del Registro. El
registro de un disefio industrial confiere a su titular el derecho de impedir a
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terceras personas explotar el disefio industrial. El titular del disefio
industrial registrado podra actuar contra cualquier persona que sin su
consentimiento produzca, comercialice, utilice, o importe, o almacene para
algunos de esos fines, un producto que incorpore el disefio industrial
registrado o cuyo aspecto ofrezca una impresién de conjunto igual a la de ese
disefio.

ARTICULO 76. Limitaciones a la Proteccién del Disefio. La proteccién de
un disefio industrial no comprendera aquellos elementos o caracteristicas
del disefio determinados enteramente por la realizacién de una funcién
técnica, que no incorpore ningun aporte arbitrario del disefiador.

La proteccion de un disefio industrial tampoco comprendera aquellos
elementos o caracteristicas del disefio, cuya reproduccidon fuese necesaria
para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado
mecanicamente o conectado con otro producto del cual constituya una parte
o pieza integrante. Esta limitacién no se aplicara tratdndose de productos
en los cuales el disefio radica en una forma destinada a permitir el montaje
o la conexién multiple de los productos, o su conexion dentro de un sistema
modular.

CAPITULO X PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DEL DISENO
INDUSTRIAL

ARTICULO 77. Calidad del Solicitante. El solicitante del registro de un di
sefio industrial podra ser una persona natural o juridica. En el caso, que el
solicitante no fuese el disefiador, debera indicar cémo adquirié el derecho al
registro.

ARTICULO 78. Solicitud de Disefios Multiples. Podra solicitarse el registro
de dos o mas disefios industriales en una misma solicitud, siempre que
todos se apliquen a productos comprendidos dentro de una misma clase de
la clasificacion.

ARTICULO 79. Solicitud de Registro. La solicitud de registro de un disefio
industrial se presentara al Registro de la Propiedad Intelectual e incluira:

a) Peticién de concesion del registro con los datos del solicitante y del
disefiador.

b) La reproduccién grafica o fotografica del disefio industrial, pudiendo pre
sentarse mas de una vista (planta, perfil, secciones), del disefio cuando éste
fuese tridimensional; tratindose de disefios bidimensionales de materia
textil, papel u otro material plano, la reproduccion podra sustituirse con una
muestra del producto que incorpora el disefio.



29

c) La designacidon de los productos a los cuales se aplicara el disefio y de la
clase y subclase de los productos.

d) El comprobante de pago de la tasa de solicitud en funcién del nimero de
subclases de los productos y del nimero de disefios de cada producto.

e) Lugar para oir notificaciones. f) Firma del solicitante.
g) El poder o el documento que acredite la representacion.

El Reglamento de la presente Ley precisara el nimero de ejemplares, las
dimensiones de las reproducciones del disefio industrial y otros aspectos
relativos a ellas.

ARTICULO 80. Fecha de Presentacién de la Solicitud. Se tendra como
fecha de presentacion de la solicitud, la correspondiente a la recepcién por
el Registro de la Propiedad Intelectual, siempre que al tiempo de recibirse
hubiera contenido al menos los siguientes elementos:

a) Una indicacién expresa o implicita de que se solicita el registro de un di
sefio industrial.

b) La informacién suficiente para identificar y comunicarse con el solicitante.
c) La reproduccién gréfica o fotografica del disefio industrial.

d) Tratandose de disefios bidimensionales de material textil, papel u otro
material plano, la reproduccién podra sustituirse con una muestra del pro
ducto que incorpora el disefio.

Si la solicitud presentara algunas omisiones, el Registro de la Propiedad
Intelectual notificara al solicitante para que subsane la omisién dentro del
plazo de dos meses contados a partir de la fecha de notificacién. Si se
subsanara la omisién dentro del plazo indicado, se tendra como fecha de
presentacién de la solicitud, la correspondiente a la recepciéon de los
elementos omitidos; en caso contrario la solicitud se considerara como no
presentada y se archivara.
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ARTICULO 81. Examen de Fondo. El Registro de la Propiedad Intelectual
examinara si el objeto de la solicitud constituye un disefio industrial
conforme a la definicién contenida en el Articulo 3, numeral 5 y si su materia
se encuentra excluida de protecciéon conforme el Articulo 68, ambos de la
presente Ley.

ARTICULO 82. Publicacién de la Solicitud. El Registro de la Propiedad
Intelectual ordenara de oficio, 1a publicacion de la solicitud por una sola vez,
en La Gaceta, Diario Oficial, por cuenta del interesado.

A pedido del solicitante presentado en cualquier momento antes de que se
ordene la publicacion, el Registro de la Propiedad Intelectual postergara la
publicacién por el periodo indicado en el pedido, que no podra exceder de
doce meses contados desde la fecha de presentacién de la solicitud.

Sera aplicable en cuanto corresponda, lo estipulado en el Articulo 31 de la
presente Ley.

ARTICULO 83. Contenido del Aviso. El aviso de publicacién de la solicitud
de disefio industrial contendra:

a) Numero.

b) Fecha de presentacién.

c) Nombre y domicilio del solicitante.

d) Nombre del representante o apoderado, cuando lo hubiese.

e) Pais u oficina, fecha y numero de las solicitudes cuya prioridad se hubiese
invocado.

f) Una reproduccién de cada disefio industrial incluido en la solicitud,
individualmente numerados.

g) Designaciéon de los productos a los cuales se aplicard cada disefio
industrial.

h) La clase y subclase de los productos respectivos.

El Reglamento a la presente ley debera determinar otros aspectos del
contenido del aviso.
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ARTICULO 84. Resolucién y Registro. Cumplidos los requisitos
establecidos en esta ley, el Registro de la Propiedad Intelectual inscribira el
disefio industrial, y otorgara el certificado de registro que contendra los
datos del disefio y demas informacion.

CAPITULO XI NORMAS DE REGISTRO DEL DISENO
INDUSTRIAL

ARTICULO 85. Duracién del Registro. El registro de un disefio industrial
tiene una vigencia de cinco afios contados desde la fecha de presentacién de
la respectiva solicitud, prorrogable por un periodo igual si su titular lo
solicita de conformidad a lo establecido en el articulo siguiente.

ARTICULO 86. Renovacién del Registro. El registro de un disefio industrial
podra ser renovado por dos periodos adicionales de cinco afios, mediante el
pago de la tasa establecida. La tasa de prorroga debera ser pagada antes de
su vencimiento, la que podra hacerse dentro del plazo de gracia de seis meses
posteriores al vencimiento, pagando conjuntamente el recargo establecido.
Durante el plazo de gracia, el registro mantendra su vigencia plena.

El Registro de la Propiedad Intelectual inscribira cada renovacion.

ARTICULO 87. Nulidad del Registro. A solicitud de persona interesada, de
una autoridad competente, o de oficio, el Registro de la Propiedad Intelectual
declarara la nulidad absoluta del registro de un disefio industrial, en cual
quiera de los siguientes casos:

a) El objeto del registro no constituye un disefio industrial conforme a esta
Ley.

b) El registro se concedié para una materia excluida de proteccién como
disefo industrial, establecida en el Articulo 68, o que no cumple con los
requisitos de proteccion previstos en el Articulo 72, ambos de la presente
Ley.

Un registro de disefio industrial podra ser objeto de nulidad relativa, si se
concedi6 a quien no tenia derecho a éste. Esta accién sélo podra ser iniciada
por la persona a quien pertenezca el derecho al registro. Se ejercera ante la
autoridad judicial competente y prescribira a los cinco afios contados a partir
de la fecha de concesion del registro, o a los dos afios contados desde la fecha
en que el titular del derecho tuvo conocimiento de la comercializacién del
producto que incorpora el disefio, aplicandose el plazo que venza primero.
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ARTICULO 88. Aplicacién de Disposiciones sobre Invenciones. Seran
aplicables, en cuanto corresponda, a los disefios industriales las
disposiciones contenidas en los Articulos 28, 29,30, 33, 39, 40, 42, 46,47, 49,
50,60,61y 76 de la presente Ley.

CAPITULO XII PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO DE
PRIORIDAD Y COTITULARIDAD

ARTICULO 89. Derecho de Prioridad. El derecho de prioridad de una
solicitud de patente, modelo de utilidad o disefio industrial podra ser
invocado de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Paris para la
proteccion de la Propiedad Industrial o lo establecido en algin otro tratado
suscrito por Nicaragua con otro Estado.’

ARTICULO 90. Formalidades Relativas a la Prioridad. El derecho de
prioridad se invocara mediante una declaracién que se presentara ante el
Registro de la Propiedad Intelectual con la solicitud de patente o de registro,
o dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento del plazo de
prioridad aplicable. La declaracion indicard los siguientes datos, respecto de
cada solicitud cuya prioridad se invoque:

a) El nombre del pais o de la oficina en la cual se presentd la solicitud
prioritaria.

b) La fecha de presentacion de la solicitud prioritaria. c) El nimero de la
solicitud prioritaria, si se conoce.

A efectos del derecho de prioridad debera presentarse al Registro de la Pro
piedad Intelectual, junto con la solicitud o dentro de los cuatro meses
siguientes al vencimiento del plazo de prioridad aplicable, una copia de la
solicitud prioritaria, o la reproducciéon de cada disefio industrial, segun
fuese el caso, certificada por la oficina que la recibi6, incluyendo la
descripcion, las reivindicaciones y los dibujos, cuando los hubiera, y un
certificado de la fecha de presentacion de la misma expedida por esa oficina.
Estos documentos serdn acompafiados de la traduccién correspondiente,
aquellos y ésta dispensados de toda legalizacion.

7 Reformado por el articulo 6 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.



Si el nimero de la solicitud prioritaria no se conociera al tiempo de presentar
la declaracidon de prioridad, debera indicarse aquel tan pronto fuese conocido.

ARTICULO 91. Cotitularidad. La cotitularidad de solicitudes o de titulos de
protecciéon previstos en esta Ley, salvo acuerdo distinto entre las partes, se
regird por las siguientes disposiciones:

a) La modificacién, limitacién o desistimiento de una solicitud debera
hacerse en comun.

b) La renuncia, limitacién o cancelacién voluntaria, total o parcial, de un
titulo se hara de comun acuerdo.

c) Cada cotitular podra explotar o usar personalmente el objeto de la
solicitud o del titulo, pero deberd compensar equitativamente a los
cotitulares que no la explotaran o usaran, ni hubieran concedido una licencia
para ello; en ausencia de acuerdo entre las partes, la compensacidon sera
fijada por la autoridad judicial competente.

d) La cesion de la solicitud o del titulo se hard de comun acuerdo, pero cada
cotitular podra ceder por separado su cuota, gozando el resto del derecho
de preferencia en un plazo de dos meses, contados desde la fecha en que el
cotitular les notificase su intencién de transferir su derecho.

e) Cada cotitular podra conceder a terceros una licencia no exclusiva de
explotacién o de uso del objeto de la solicitud o del titulo, compensando
equitativamente a las cotitulares que no la explotaran, ni hubieran concedido
una licencia para ello; por falta de acuerdo entre las partes, la compensacién
sera fijada por la autoridad judicial competente.

f) Una licencia exclusiva s6lo podra concederse de comun acuerdo entre los
cotitulares.

g) Cualquier cotitular podra notificar a los otros que abandona su cuota del
derecho en beneficio de ellos, quedando liberado de toda obligaciéon frente a
los demas a partir de la notificacién del abandono al Registro de la Propiedad
Intelectual.

CAPITULO XIII PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 92. Representacién. Cuando el solicitante o el titular de un
derecho previsto en esta Ley, tuviera su domicilio fuera del pais, debera ser
representado por un mandatario domiciliado en Nicaragua. No sera
necesaria tal representacién para lo siguiente:

a) Presentar la traduccién de un documento.
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b) Presentar los dibujos correspondientes a la invencidn.
c) Efectuar o acreditar el pago de cualquier tasa o derecho.

d) Solicitar la emision de algtin recibo o constancia con respecto a cualquiera
de las gestiones referidas en los apartados precedentes.

Si la personeria para representar ha determinado solicitante, titular u otra
peticionante ya estuviera acreditada por un poder que obra en el Registro de
la Propiedad Intelectual, bastari, en la instancia administrativa hacer
referencia del expediente donde se encuentra ese poder.

Podra admitirse la representacion de un gestor oficioso que retna los
requisitos para tal fin, que debera presentar garantia suficiente, para
responder por las resultas del asunto si el interesado no aprobara lo hecho
en su nombre.

ARTICULO 93. Acumulacién de Pedidos. Podri solicitarse mediante un
unico pedido la modificacién o correccién de dos o mas solicitudes o titulos,
siempre que aquellas fuesen la misma para todos ellos.

Podra solicitarse mediante un unico pedido la inscripcién de cesiones
relativas a dos o mas solicitudes o titulos, siempre que las partes fuesen las
mismas. Esta disposicidn se aplicard, en lo pertinente, a la inscripcion de las
licencias.

A efectos de lo previsto en este articulo, el peticionario debera identificar
cada una de las solicitudes o titulos en que debe hacerse la modificacién,
correccién o inscripcién. Las tasas correspondientes se pagaran en funcién
del niimero de solicitudes o titulos acumulados.

ARTICULO 94. Notificacién Previa a la Denegacién. Sin perjuicio de los
procedimientos previstos en esta Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual
no podra denegar o rechazar ninguna solicitud o pedido sin haber previa
mente notificado al solicitante o peticionario las razones de la denegatoria o
rechazo. En este caso el solicitante tendra un plazo de dos meses contados a
partir de la notificacién para alegar lo que tenga a bien.
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ARTICULO 95. Procedimiento de Nulidad o Revocacion. Las demandas de
nulidad o de revocacion de una patente o de un registro seran presentadas
ante la autoridad judicial competente y se tramitaran en juicio ordinario.

Cumplidos los términos de contestacién y de prueba cuando la naturaleza
de la demanda lo requiera, el Juez podra ordenar los dictAmenes técnicos
que fuesen pertinentes, mediante peritos, siendo aplicable lo dispuesto en el
Articulo 34 de esta Ley, en cuanto corresponda.

En el caso que se ordene la revocaciéon o nulidad de la patente, disefio
industrial, del modelo de utilidad, el Registro de la Propiedad Intelectual
inscribira en el asiento registral respectivo la nulidad o revocacidn sefialada,
cuando quede firme la sentencia dictada por la autoridad judicial
competente, bastando para tal efecto la certificacién de la sentencia firme.

ARTICULO 96. Intervencién de Terceros. En el proceso relativo a la
concesion de una licencia obligatoria, la renuncia o nulidad de un derecho,
podran apersonarse quienes tuviesen alguna inscripcién registral a su favor
con relacion al derecho objeto del procedimiento, también podran
apersonarse en el procedimiento, quienes demuestren tener algun interés
legitimo.

ARTICULO 97. Desistimiento. El solicitante podra desistir de su solicitud
en cualquier estado del tramite. El desistimiento acaba con la instancia y la
fecha de presentacion. Quien tenga el derecho a obtener la patente o registro,
podra posteriormente presentar una nueva solicitud.

El desistimiento no dara derecho al reembolso de las tasas que se hayan
pagado.

ARTICULO 98. Recursos. Contra las Resoluciones que dicte el Registro de
la Propiedad Intelectual, se podran interponer los recursos que determine la
legislacion pertinente. Contra las providencias de mero tramite, inicamente
cabra el recurso de responsabilidad.

ARTICULO 99. Prérroga de Plazos. El solicitante o titular de un derecho
alegando justa causa, podra pedir al Registro de la Propiedad Intelectual una
prérroga de los plazos establecidos, la que deberd hacerse antes del
vencimiento del plazo o dentro de los dos meses posteriores, mediante el
pago de la tasa establecida.

En caso de solicitarse una prérroga después de haberse vencido el plazo, su
concesion no afectara los derechos de terceros, adquiridos durante el lapso
transcurrido entre el vencimiento del plazo y la concesion de la prorroga.
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CAPITULO XIV REGISTROS, PUBLICIDAD Y CLASIFICACION

ARTICULO 100. Inscripcién y Publicacién de las Resoluciones. El
Registro de la Propiedad Intelectual inscribird y publicard en La Gaceta,
Diario Oficial o en otro diario de circulacién nacional, previo pago de la tasa
establecida, las resoluciones y sentencias firmes relativas a la concesion de
licencias obligatorias, a la nulidad, o a la renuncia de las patentes y registros.

ARTICULO 101. Publicidad del Registro. Los registros de patentes de
invencién y de modelo de utilidad, y de disefios industriales son publicos, y
podran ser consultados en las oficinas del Registro de la Propiedad
Intelectual. Cualquier persona podra obtener copia de inscripciones
registrales, mediante el pago de la tasa establecida.

ARTICULO 102. Publicidad de Expedientes y de Invenciones. Cualquier
persona podrd consultar en las oficinas del Registro de la Propiedad
Intelectual, el expediente relativo a una solicitud que se hubiese publicado,
aun después de haber concluido su tramite, asi como obtener copia de los
documentos contenidos en el expediente de una solicitud publicada,
mediante el pago de la tasa establecida. También podra obtener mediante
procedimiento aplicable, muestras del material biolégico que se hubiese
depositado como complemento de la descripcion de la invencidn.

El expediente de una solicitud en tramite no podrd ser consultado por
terceros antes de la publicacion de la solicitud, salvo mediante el
consentimiento escrito del solicitante. Esta restriccion es aplicable
igualmente a las solicitudes que hubiesen sido objeto de desistimiento o de
abandono antes de su publicacién.

El expediente de una solicitud en tramite, podra ser consultado antes de su
publicacién por una persona que acredite que el solicitante lo ha notificado
para que cese alguna actividad industrial o comercial invocando la solicitud.

ARTICULO 103. Clasificacién de Patentes. A efectos de clasificar por su
materia técnica los documentos relativos a las patentes de invenciéon y de
modelo de utilidad, se aplicara la clasificacién internacional de patentes
establecidas por el Arreglo de Estrasburgo del 24 de marzo de 1971 con sus
revisiones y actualizaciones vigentes.

ARTICULO 104. Clasificacion de Disefios Industriales. A efectos de
clasificar los disefios industriales se aplicara la clasificacion internacional
de
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dibujos y modelos industriales establecida por el Arreglo de Locarno del 8 de
octubre de 1968 con sus revisiones y actualizaciones vigentes.

CAPITULO XV ACCIONES PRINCIPALES POR INFRACCION DE
DERECHOS

ARTICULO 105. Accién por Infraccién. El titular de una patente o de un
registro concedido conforme a esta ley podrd entablar ante la autoridad
judicial competente, accién contra cualquier persona que realice algin acto
que constituya infraccién a su derecho.

En caso de cotitularidad, cualquiera de los cotitulares podra entablar acciéon
contra una infraccion de la patente sin que sea necesario el consentimiento
de los demas, salvo acuerdo en contrario.

La demanda se notificard a todas las personas que tuviesen alguna
inscripciéon registral a su favor con relacién al titulo objeto del
procedimiento. Estas personas podran apersonarse en la accién en cualquier
tiempo.

ARTICULO 105 bis. Las sentencias judiciales definitivas, decisiones o re
soluciones administrativas de aplicacién general respecto a la observancia
de los derechos protegidos por la presente Ley se formularan por escrito y
contendran los elementos de hechos relevantes y los fundamentos legales
en que se basan las sentencias, decisiones o resoluciones. Dichas sentencias,
decisiones o resoluciones, seran publicadas o, cuando dicha publicacién no
sea factible, seran puestas a disposicion del publico de alguna otra manera.®

ARTICULO 106. Medidas en la Accién por Infraccién. La sentencia que
dicte la autoridad judicial competente de una accién por infraccién podra
ordenar una o mas de las siguientes medidas:

a) La cesacion de los actos que constituyen la infracciéon. b) La
indemnizacién por dafos y perjuicios.

c) Apartar de los circuitos comerciales los productos resultantes de la

infraccion y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para
cometer la infraccion.

8 Adicionado por el articulo 7 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.



38

d) La prohibicién de la importacién o de la exportacién de los productos,
materiales o medios referidos en el inciso anterior.

e) Las medidas necesarias para evitar la continuacién o la repeticién de la
infraccion, incluyendo la destruccion de los productos, materiales o medios
referidos en el inciso c).

f) La publicacién de la sentencia condenatoria y su notificaciéon a las
personas interesadas, a costa del infractor.

Sin perjuicio de las demas medidas aplicables, no respondera por dafios y
perjuicios la persona que hubiera comercializado productos que infringen un
derecho protegido, salvo que ella misma los hubiese fabricado o producido, o
los hubiera comercializado con conocimiento de la infraccion.

La autoridad judicial Civil, para mejor proveer, podra ordenar al demanda do
que proporcione cualquier informacién que posea respecto a cualquier
persona involucrada en cualquier aspecto de los hechos y respecto de los
medios de produccién o canales de distribucién para los productos o
servicios objeto de la infraccién, incluyendo la identificacién de terceras
personas involucradas en su produccién y distribucién y sus canales de
distribucién, y proporcionarle esta informacidn al titular del derecho.

Al dictar sentencia, la autoridad judicial relacionard la gravedad de la
infraccion con las medidas ordenadas y los intereses de terceros.’

ARTICULO 106 bis. En los casos en que el juez nombre expertos técnicos
o de otra naturaleza, en procedimientos civiles relativos a la observancia
de los derechos establecidos en la presente Ley y requieran que las partes
asuman los costos de tales expertos, tales costos estaran estrechamente
relacionados, entre otros, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser
desempefiado y no disuadan de manera irrazonable el recurrir a dichos
procedimientos.!?

ARTICULO 107. Calculo de la Indemnizacién. La indemnizacién por dafios
y perjuicios ordenada por los tribunales debera ser suficiente para
compensar al titular del derecho por la infraccién y en ningin caso sera °

Reformado por el articulo 8 de la Ley 579.

10 Adicionado por el articulo 9 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencidn, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.
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inferior a:

a) Lucro cesante causado al titular del derecho como consecuencia de la in
fraccion. Dicho lucro al ser considerado como base, tomara en cuenta, entre
otros, el valor del bien o servicio objeto de la infraccién, con base en el precio
al detalle sugerido u otra medida legitima de valor que presente el titular de
derecho.

b) Precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia
contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y
las licencias contractuales que el titular del derecho ya hubiera concedido.!*

ARTICULO 107 bis. El Juez, salvo en circunstancias excepcionales, estara
facultado para ordenar, al concluir los procedimientos civiles judiciales
relacionados con infracciones al derecho de patente, que el infractor pague
al titular de derecho las costas procesales y los honorarios razonables de los
abogados.'?

ARTICULO 108. Legitimacién Activa de Licenciatarios. En defecto de
estipulaciéon en contrario, en el contrato de licencia, un licenciatario
exclusivo, cuya licencia se encuentra inscrita, podra entablar acciéon contra
terceros que cometan una infraccion del derecho objeto de la licencia. Si el
licenciatario no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, debera
acreditar el haber solicitado al titular que la entable y que éste ha dejado
transcurrir mas de un mes sin hacerlo. Atin sin haberse vencido este plazo, el
licenciatario podra pedir que se tomen medidas precautorias, el titular del
derecho infringido podra apersonarse en la accién en cualquier tiempo.

ARTICULO 109. Presuncién de Empleo del Procedimiento Patentado.
Cuando el objeto de una patente de invenciéon sea un procedimiento para
obtener un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero, se
presumird, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido
mediante el procedimiento patentado.

En la presentacién de cualquier prueba en contrario, se tendra en cuenta los
intereses legitimos del demandado para la proteccién de sus secretos
empresariales.

11 Reformado por el articulo 10 de la Ley 579.

12 Adicionado por el articulo 11 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencidn, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.
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ARTICULO 110. Prescripcién de la Accién por Infraccién. La accién por
infraccion prescribira a los dos afios contados desde que el titular tuvo cono
cimiento de la infraccion, o a los cinco afios contados desde que se cometio
por ultima vez la infraccion. Se aplicara el plazo que venza primero.

ARTICULO 111. Proteccién Derivada de la Publicacién: El titular de una
patente tendra derecho a ejercer accion judicial de enriquecimiento sin causa
por el uso no autorizado de la invencién o el modelo de utilidad durante el
periodo comprendido entre la fecha de publicacién de la solicitud respectiva
y la fecha de concesion de la patente. El resarcimiento solo procedera
respecto a la materia cubierta por la patente concedida y se calculara en
funcion de la explotacion efectivamente realizada por el demandado durante
el periodo mencionado.

Esta accién podra iniciarse antes de la concesién de la patente, pero no se
dictara sentencia mientras no quede firme la concesion de la patente.

ARTICULO 112. Reivindicacién del Derecho. Cuando una patente o un
registro fue solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a ello, o en
perjuicio de otra persona que si tenga tal derecho, la persona afectada podra
reivindicarlo ante la autoridad judicial competente, pidiendo que le sea
transferida la solicitud en tramite o el derecho concedido, o que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho. En la misma accién
podra demandar la indemnizacion de dafios y perjuicios.

La accidn de reivindicacion del derecho prescribira a los cinco afios contados
desde la fecha de concesién de la patente o registro. No prescribira la accion
si quien obtuvo la patente o el registro lo solicité de mala fe.

CAPITULO XVI MEDIDAS PRECAUTORIAS

ARTICULO 113. Adopcién de Medidas Precautorias. Quien inicie o vaya
a iniciar una accion por infraccidon de un derecho protegido conforme a ésta
Ley, podra solicitar a la autoridad judicial competente, que ordene medidas
precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisiéon de la
infraccién, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o
asegurar la efectividad de la acciéon o el resarcimiento de los dafios y
perijuicios, todo de conformidad con la legislacion pertinente.

Las medidas precautorias podran demandarse antes de iniciar la accién por
infraccién, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.
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Entre otras podran ordenarse las medidas precautorias siguientes:
a) Cesacion inmediata de los actos que constituyen la infraccion.

b) Embargo o secuestro de los productos resultantes de la infraccién y de los
materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infraccién.

c) Suspension de la importacién o de la exportacion de los productos, mate
riales o medios referidos en el inciso anterior.

d) Constitucion de una fianza u otra garantia razonable y suficiente a juicio de
la autoridad judicial competente; a un nivel que sea suficiente para proteger
al demandado y evitar abusos, pero en ningin caso se podra establecer un
monto que disuada de manera irrazonable el poder recurrir a dichos
procedimientos."?

e) Solicitar la exhibicién de documentos.

ARTICULO 114. Garantias y Condiciones en Caso de Medidas
Precautorias. Se establece una presuncion refutable de validez de la
Patente. El juez requerird que quien pida la medida precautoria acredite su
capacidad para actuar en representacion de terceros, en su caso, y rinda de
previo las garantias suficientes, acorde al Cédigo de Procedimiento Civil.

Quien solicite una medida precautoria deberd, con respecto a las
mercaderias especificas, otorgar la informacion suficiente de las mercancias
que razonablemente sea de conocimiento del titular de derecho de modo
que éstas puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades
competentes.'

ARTICULO 115. Medidas sin Intervencién de una de las Partes. Cuando
se hubiera ejecutado una medida precautoria sin intervencion de la otra par
te, se notificara sin demora la medida a parte afectada, inmediatamente
después de la ejecucion. La parte afectada podra recurrir ante el juez
respecto a la medida ejecutada. El juez podra revocar, modificar o confirmar
la medida precautoria.

3 Adicionado por el articulo 11 de la Ley 579.

1+ Reformado por el articulo 13 de la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.
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ARTICULO 116. Duracién de la Medida Precautoria. Toda medida
precautoria quedara sin efecto de pleno derecho, si la accién de infraccién
principal no se iniciara dentro de los quince dias habiles contados desde la
ejecucion de la medida.

CAPITULO XVII MEDIDAS EN LA FRONTERA

ARTICULO 117. Competencia de las Aduanas. Las medidas precautorias
u otras que deban aplicarse en la frontera serdn ejecutadas por las
autoridades competentes, mediante previo oficio remitido por el Juez de la
causa, al momento de la importacion o exportacion de los productos objeto
de la infraccién y de los materiales o medios que sirvieran principalmente
para cometer la infraccion.

ARTICULO 118. Suspensién de Importacién o Exportacién. El titular de
un derecho protegido conforme a esta Ley o su licenciatario legitimado, que
tuviera motivos fundados para suponer que se tramitaran por las aduanas
nacionales importaciones o exportaciones de productos que infrinjan su
derecho, podra solicitar que ordene a las autoridades de aduanas suspender
la importacién o exportaciéon al momento de su despacho. Son aplicables a
esa solicitud y a la orden que dicte el juez las condiciones y garantias
aplicables a las medidas precautorias.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera debera dar a las autoridades
de aduanas, las informaciones necesarias y una descripcién suficientemente
precisa de las mercancias, para que puedan ser reconocidas con facilidad.

Decretada la suspensién, las autoridades de Aduanas notificaran
inmediatamente al importador o exportador de las mercancias y al
solicitante de la medida.

ARTICULO 119. Duracién de la Suspension. Transcurridos diez dias
habiles contados desde la notificacion de la medida de suspensiéon al
solicitante sin que éste hubiese comunicado a las autoridades de aduanas
que ha inicia do la accidn de infracciéon principal o que el juez ha dictado
medidas precautorias para prolongar la suspensidn, las autoridades de
aduanas levantardn la suspensiéon y se despacharan las mercancias
retenidas.

Iniciada la accién de infracciéon principal, la parte afectada podra recurrir al
juez para que reconsidere la suspensiéon ordenada. El juez podra revocar,
modificar o confirmar la suspension.
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ARTICULO 120. Derecho de Inspeccién e Informacién. A efectos de
justificar la prolongacién de la suspension de las mercancias retenidas por
las autoridades de aduanas, o para sustentar una accidon de infraccion, el
juez permitira al titular del derecho inspeccionar esas mercancias. Igual
derecho correspondera al importador o exportador de las mercancias. Al
permitir la inspeccidn, el juez podra disponer lo necesario para proteger
cualquier informacién confidencial, cuando fuese pertinente.

Comprobada la existencia de una infraccién, se comunicard al demandante
el nombre y direcciéon del consignador, del importador o exportador y del
consignatario de las mercancias y la cantidad de las mercancias objeto de la
suspension.

CAPITULO XVIII COMPETENCIA DESLEAL

ARTICULO 121. Principios Generales. Se considera desleal todo acto
contrario a los usos y practicas honestos de intercambio industrial o
comercial dentro del contexto de operaciones de libre mercado nacional e
internacional.

Para que quede constituido un acto de competencia desleal no sera
necesario que quien lo realice tenga la calidad de comerciante o profesional,
ni que exista una relacién de competencia entre el sujeto activo y el sujeto
del acto.

Las disposiciones de este Capitulo, podran aplicarse conjuntamente con las
demads disposiciones que protegen la propiedad intelectual.

ARTICULO 122. Competencia Desleal Relativa a los Secretos Empresa
riales en Materia Objeto de esta Ley. Un secreto empresarial se
considerara como tal siempre que:

1) No sea como conjunto o en la configuracién y reunién precisa de sus
componentes, generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se
encuentran en los circulos que normalmente manejan la informaciéon
respectiva.

2) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo
poseedor para mantenerla secreta.

ARTICULO 123. Actos Desleales Relativos a Secretos Empresariales.
Seran considerados actos de competencia desleal los siguientes:
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a) Explotar sin autorizacién de su poseedor legitimo un secreto empresarial
al que se ha tenido acceso con sujecion a una obligacion de reserva resultante
de una relaciéon contractual o laboral.

b) Comunicar o divulgar sin autorizacién de su poseedor legitimo el secreto
empresarial referido en el inciso a), en provecho propio o de un tercero, o
para perjudicar a dicho poseedor.

¢) Adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los usos
comerciales honestos.

d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido
por los medios referidos en el inciso c).

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona
sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicé adquiri6 el
secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenia autorizacién
de su poseedor legitimo para comunicarlo.

f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso
e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo
del secreto empresarial.

ARTICULO 124. Medios Desleales de Acceso al Secreto Empresarial. Un
secreto empresarial se considerara adquirido por medios contrarios a los
usos y practicas honestos cuando la adquisicién resultara, entre otros, del
incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso de confianza, la
infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o la instigacion a realizar
cualquiera de estos actos.

ARTICULO 125. Informacién para Autorizacién de Venta. Cuando se re
quiera la presentacién de datos o secretos para que una autoridad nacional
competente autorice la comercializacion o la venta de un producto
farmacéutico o agroquimico que contenga un nuevo componente quimico,
ellos quedaran protegidos contra su uso comercial desleal ante terceros y
contra su divulgacién.

Sin embargo, la divulgacién podrd efectuarla la autoridad nacional
competente, cuando fuese necesario para proteger al publico, o cuando se
hubiesen adoptado medidas adecuadas para asegurar que los datos o
informacién que den protegidos contra su uso comercial desleal.
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ARTICULO 126. Accién contra el Acto de Competencia Desleal. Cualquier
persona interesada podra demandar ante el juez, la verificacion y calificacion
del caracter leal o desleal de algin acto realizado en el ejercicio de una
actividad mercantil.

Cualquier persona perjudicada por un acto de competencia desleal de
acuerdo con este Capitulo podra iniciar ante el juez competente, una accién
para hacer cesar ese acto o para impedir que se realice, y para obtener la
indemnizacién por dafos y perjuicios.

También seran aplicables a las acciones contra actos de competencia desleal,
las disposiciones del Articulo 106 de la presente Ley en cuanto corresponda,
también seran aplicables las disposiciones pertinentes del derecho comun
relativo a actos ilicitos.

ARTICULO 127. Prescripcién de la Accién por Competencia Desleal. La
accion por competencia desleal prescribe a los dos afios contados desde que
la persona perjudicada tuvo conocimiento del acto de competencia desleal,
o0 a los cinco aflos contados desde que se cometid por ultima vez ese acto,
aplicandose el plazo que venza primero.

CAPITULO XIX TASAS Y OTROS PAGOS
ARTICULO 128. Tasas de Propiedad Intelectual. El Registro de la
Propiedad Intelectual cobrard los siguientes montos por los conceptos

indicados:

a) Solicitud de patente de iNVENCIiON...ovweereeerrereereeensenens $CA 200.00
b) Solicitud de patente de modelo de utilidad........c..c..... $CA 100.00

c) Solicitud de registro de disefio industrial:

Por cada subclase $CA 50.00
por cada disefio dentro de la subclase.......ooonenecnnnennne $CA 50.00

d) Peticidn de conversion de solicitud de patente de
modelo de utilidad a patente de invencion. ... $CA 100.00

e) Peticion de conversidn de solicitud de patente de
invencion a patente de modelo de utilidad.....cccuuuerurenen. $CA 50.00

f) Cada solicitud fraccionaria en caso de division de
UNA SOLICITUA wovvvvururmsnmnrrreeesssssssssssssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssess $CA 50.00
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g) Peticion relativa a una modificacion, cambio,
correccion, transferencia 0 liCenCia....ereeeseeesssserenne $CA 50.00

h) Peticion de divisidn, por cada patente
0 TegiStro fracCioNATIO.. .o reeereersrreerseeer s sesssseeens $CA 50.00

i) Tasas anuales para patentes de invencion correspondientes

PN =) W ol=) =Y Lo Y $CA 50.00
CUATTO ATI0 wourreveeresereresesssssssessssesssssesssassssssssssssssssssssssssssssssssssses $CA 50.00
Quinto afio .... . $CA 50.00
SEXEO AMN0ruveitrrrirssbessssss bbb bbb bbb bbb $CA 50.00
SEPLIMO ATI0 covrrrrreerernseesssssessessssssessssssssesssssssssssssssssssssssssssss $CA 70.00
OCLAVO ATI0 wurvereeeereirsesss s sesssss st sssssssssssssssasssassssnssanes $CA 100.00
NOVENO QM0 .ovvrreeresssssssssissssssssessssssssssssssssssssssssssasssasssssssanes $CA 130.00
Décimo afo .eerevennne. $CA 150.00
Décimo primer afio $CA 170.00
Décimo segundo afio ... S $CA 200.00
DECIMO tEICET QM0 vvvrrererrereresseessssesssssessssesssssssesssssssssasessses $CA 230.00
DECIMO CUATTO QM0 wovvrrevescreenessessssessssessssssssessssessssesssssssssnns $CA 260.00
DECIMO QUINTO QN0 oeuvereerersreeeereseesessesessseessssssessssessesses $CA 290.00
DECIMO SEXLO ATI0 ueereerrrreereresrsreessesssesessns $CA 340.00
Décimo SEPtima afio .....oeeermeeeresmmeeesesesessnns $CA 390.00
DECIMO 0CtAVO ATI0 ..vvverereerrereerereerssseeseneens $CA 440.00
Décimo noveno afio $CA 500.00
VIgESIMO M0 covvvveerssrreessssmmsssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssnens $CA 600.00

j) Tasas anuales para patentes de modelos de utilidad

LS LS Vo L $CA 25.00
Cuarto afio ... $CA 25.00

Quinto afio .... $CA 25.00
Y3 (o JF- V3 o YOO $CA 50.00
RY<Y 01350 Lo 1= 2 Lo RO $CA 50.00
OCLAVO ATI0 wevreveeresseesessessssssessssssessssssssssssssssssessssssassssssssssassssssanes $CA 75.00
NOVENO AT10 .ooueeerreeetseeersesssesssesss s sssssssssssssssssssssssssssasssassasssens $CA 75.00
DECIMO ATI0 werrverereeessessssss s sssssssss s sssesssessssssssssssssssssans $CA 100.00

k) Renovacion de un registro de disefio industrial:
POr cada SUDCIASE ..o seeesseesessseessessssssessssssenes $CA 50.00
Por cada disefio dentro de la subclase.........ccccuuc.... $CA 50.00
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1) Recargo por pago dentro del plazo de gracia

Dentro del primer MeS: ...eeeeenesssssssssssssseenes 30% adicional
Después del primer MeS: .. eeessesssessessssesens 100% adicional
m) Expedicion de un duplicado de un certificado ......ccoeerrveennes $CA 20.00
n) Blisquedas de ANteCEdentes ......meeimessmermsesssesmssssnesns $CA 70.00
) Emision de certificado, documentos de prioridad®............. $CA 20.00

0) Examen de Fondo realizado por peritos internos al Registro:*®

i) Patentes de INVENCION wrvveveemmsmsmsessssssssssssanns $CA 300.00

ii) Patente de Modelo de Utilidad ......cccoouueeeeerrnnnn. ..$CA 200.00
iil) Disefios INAUSLIIALES ....reeeeemmreesssmssssssssssssssssssssssssssanes $CA 150.00
p) Solicitud de Prorroga de plazos!” .....eernmsesseennees $CA 10.00

q) Rehabilitacién de Patentes, conforme Convenio de
Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial®® .......... $CA 200.00

El monto determinado en Pesos Centroamericanos se cancelara en moneda
nacional, aplicando la tasa de cambio que el Banco Central de Nicaragua fija
re a la fecha de la transaccion.

De los ingresos percibidos conforme el inciso n) se abrird una cuenta a
nombre del Registro de la Propiedad Intelectual y de este monto se
constituird un fondo que mensualmente sera distribuido entre el personal
que trabaja en el Registro de Propiedad Intelectual.

Del total de los fondos que se obtengan de los ingresos percibidos en el
Registro de la Propiedad Intelectual se distribuira de la siguiente forma: un
50% ingresara a la cuenta del Gobierno de la Republica al fondo comun.

15 Adicionado por la Ley 579.

6 Adicionado por la Ley 579

7 Adicionado por la Ley 579.

8 Adicionado por la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354, Ley de Patentes
de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la Gaceta N2 60, del 24
de marzo del 2006.
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El otro 50%, el Gobierno de la Reptblica a través del Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico abrira una cuenta a nombre del Registro de la Propiedad
Intelectual, estos fondos seran destinados a gastos de inversion y funciona
miento del Registro de la Propiedad Intelectual especialmente aquellos que
sea necesarios para la implementacién de sistemas de automatizacién
informatica, nivelacién salarial de todo el personal y gastos propios de la
oficina. El monto a pagar por el examen de fondo de la solicitud de patente
serd el fijado de comun acuerdo entre un perito autorizado por el Registro de
la Pro piedad Intelectual y el solicitante.

Las tasas contempladas en este articulo, se reduciran al 75% si el solicitante
es una persona natural y sus ingresos anuales en el afio anterior a la
presentacién de la solicitud han sido inferiores a cuatro mil pesos
centroamericanos. El Reglamento de la presente Ley indicard los
documentos que el interesado debera de acompanar para beneficiarse de
esta disposicion.*

ARTICULO 129. Servicios de Informacién. El Registro de la Propiedad
Intelectual, ofrecerd los servicios de informacién y documentacién en
materia de Propiedad Intelectual que fuesen requeridos, mediante el pago
del importe que corresponda al costo del servicio.

ARTICULO 130. Tasas Anuales. Para mantener en vigencia una patente o
una solicitud de patente en tramite deberan pagarse tasas anuales. Podran
pagarse dos o mas tasas anuales por anticipado.

La tasa anual se pagara antes de comenzar el periodo anual correspondiente,
que se calculard tomando como fecha de referencia la de presentacion de la
solicitud de patente. La primera tasa anual se pagara antes de comenzar el
tercer aflo contado desde la fecha de presentacién de la solicitud de patente.

Una tasa anual también podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis
meses contado desde el comienzo del periodo anual correspondiente, pagan
do conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la
patente o la solicitud de patente mantendran su vigencia plena.

La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme a esta Ley producira
de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de la patente.

9 Este parrafo fue adicionado por la Ley 579, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 354,
Ley de Patentes de Invencion, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales. Publicada en la
Gaceta N2 60, del 24 de marzo del 2006.
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CAPITULO XX SANCIONES PENALES POR INFRACCION

ARTICULO 131. (Articulo derogado leer pagina siguiente)Sera
sancionado con prisiéon de 2 a 4 afios y multa equivalente a cinco mil pesos
Centroamericanos para quién:

a) Haga aparecer como producto patentado protegido por modelos de
utilidad o disefio industrial, aquellos que no lo estén.

b) Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o disefio industrial o que
sin gozar ya de estos privilegios, la invocare ante tercera persona como si
disfrutara de los mismos.

ARTICULO 132. Articulo derogado leer pagina siguiente)Sera
sancionado con prisiéon de 4 a 6 afios y multa equivalente a ocho mil pesos
Centroamericanos quién:

a) Falsifique en forma dolosa y a escala comercial.

b) Revele a un tercero un secreto empresarial que conozca con motivo de su
trabajo, cargo, desempefio de su profesion, relacién de negocios o en virtud
del otorgamiento de una licencia, sin el consentimiento de la persona que
guarda el secreto empresarial.

c) Se apodere de un secreto empresarial sin derecho y sin consentimiento de
la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo
a un tercero, con el proposito de obtener un beneficio econémico para asi o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto empresarial a su usuario autorizado.

d) Use la informacién contenida en un secreto industrial que conozca en
virtud de su trabajo, cargo, ejercicio de su profesién o relacién de negocios
sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado o que le
haya sido revelado por un tercero, a sabiendas de que este no contaba para
ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto empresarial o
su usuario autorizado con el propdsito de obtener un beneficio econémico o
con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
empresarial o su usuario autorizado.

e) Fabrique productos patentados o protegidos por modelos de utilidad por
disefos industrial o emplee procedimientos patentados sin contar con el
consentimiento o de su titular o actue sin licencia u autorizacion.
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f) Importe, distribuya o comercialice producto amparados por una patente o
protegidos por modelos de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que
fueron fabricados o elaborados sin consentimiento de su titular o sin licencia
o0 autorizacion.

LOS ARTICULOS No. 131y 132 ESTAN DEROGADOS

Se debera tomar en cuenta el Capitulo II DISPOSICIONES DEROGATORIAS,
(Art. 567) de la Ley No. 641 (CODIGO PENAL) Ley Publicada en la
Gaceta Diario Oficial No. 232 del 3 de Diciembre del 2007, Donde se
derogan los Articulos 131 y 132 de la Ley No. 354 “Ley de Patente de
Invencion, Modelo de Utilidad y Disefios Industriales”, publicada en Las
Gacetas Nos. 179y 180 del 22 y 25 de septiembre del 2000.

Los Articulos antes mencionados los retoma la Ley 641 (CODIGO PENAL),
en el CAPITULO X (DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL) en
los Articulos 252 y 253, los que rezan de la siguiente forma.

Art. 252. Fraude sobre patente, modelo de utilidad o disefio industrial

Sera sancionado con noventa a trescientos dias multa o prisién de uno a dos
afios e inhabilitacién especial por el mismo periodo para ejercer cargo,
profesidn, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva,
a quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorizacién escrita del
titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos:

a) Haga parecer como producto patentado, protegido por modelo de utilidad
o disefio industrial, aquellos que no lo estén.

b) Sin ser titular de una patente, modelo de utilidad o disefio industrial o sin
gozar ya de estos privilegios, la invocare ante tercera persona como si
disfrutara de ellos.



Art. 253.Violacion a los derechos de patente, modelo de utilidad o
diseio industrial.

Sera sancionado con trescientos a quinientos dias multa o prisiéon de uno a
tres afios e inhabilitacién especial por el mismo periodo para ejercer cargo,
profesidn, oficio, industria o comercio relacionado con la conducta delictiva,
quien contraviniendo la ley de la materia y sin autorizacién escrita del
titular del derecho, realice cualquiera de los siguientes actos:

a) La fabricacion de un producto amparado por una patente o modelo de
utilidad, o un disefio industrial protegido;

b) La utilizacién de un procedimiento patentado para la fabricacién de
productos obtenidos directamente del procedimiento patentado;

c) La venta, distribucion, importacidn, exportacion o el almacenamiento de
un producto amparado por una patente u obtenido por un procedimiento
patentado, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados; y,

d) La venta, distribucién, importacion, exportacion o el almacenamiento de
un producto amparado por un modelo de utilidad, o que incorpore un
disefio industrial protegido a sabiendas de que fueron fabricados o
elaborados.

CAPITULO XXI DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y
ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 133. Solicitudes de Patentes en Tramite. Las solicitudes de
patentes de invencion, que se encontraren en tramite ante el Registro de la
Pro piedad Intelectual, a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley,
continuardn su tramitacién de acuerdo con la legislacién anterior, salvo lo
dispuesto en el parrafo siguiente, pero las patentes que se concedan
quedaran sujetas a las disposiciones de esta Ley.

Seran aplicables a las solicitudes referidas en el parrafo anterior las
disposiciones de los Articulos 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 36
y 99 de la presente Ley. El plazo para acreditar ante el Registro de la
Propiedad Intelectual que se ha efectuado el depésito conforme el Articulo
22 de la presente Ley serd de dos meses contados a partir de la fecha
indicada en el parrafo anterior.
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Cuando una solicitud de patente de invencién en tramite divulgue materia
patentable conforme a esta Ley, pero que no se encuentra cubierta en las
reivindicaciones, el solicitante podra modificar esas reivindicaciones o
introducir otras adicionales a fin de proteger dicha materia. A estos efectos
serd aplicable lo dispuesto en el Articulo 29 de esta Ley.

ARTICULO 134. Solicitudes de Disefios Industriales en Tramite. Las
solicitudes de registro de disefio industrial que se encontraran en tramite
ante el Registro de la Propiedad Intelectual a la fecha de entrada en vigor de
esta Ley continuaran su tramitacion de acuerdo con la legislacion anterior,
pero los registros que se concedan quedaran sujetos a las disposiciones de
esta Ley.

ARTICULO 135. Patentes Vigentes. Las patentes de invencién vigentes en
la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regiran por las disposiciones de
la legislacién anterior aplicable, con excepcion de lo que ataiie a los aspectos
tratados en los articulos mencionados a continuacién y de las
correspondientes disposiciones reglamentarias, que seran aplicables
inmediatamente:

a) El Articulo 38 de la presente Ley, cuando el plazo de la patente fuese
inferior al estipulado en ese articulo, a cuyo efecto el titular debera pedir por
escrito al Registro de la Propiedad Intelectual, antes del vencimiento de la
patente, que se extienda dicho plazo.

b) El Articulo 130 de la presente Ley, a cuyo efecto se aplicara la escala de
tasas anuales a partir del afio siguiente al de entrada en vigor de esta Ley
para el respectivo pais, comenzando por la tasa mas baja prevista en dicha
escala.

c) Las disposiciones de los Capitulos XV, XVI y XVII de la presente Ley, cuando
las acciones, procesos y recursos correspondientes se iniciaran después de la
fecha de entrada en vigor de esta Ley.

d) Los articulos 39 al 61 de la presente Ley. e) Los articulos 92 al 101 de la
presente Ley.

ARTICULO 136. Registro de Disefio Industrial Vigente. Los registros de
disefio industrial vigentes a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley, se
regiran por las disposiciones de la legislacion anterior aplicable, con
excepcion de lo que atafie a los aspectos tratados en los articulos
mencionados a continuacién y las correspondientes disposiciones
reglamentarias, que serdn aplicables inmediatamente:

a) Los articulos 67, 75 y 76 de la presente Ley.
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b) Los articulos 85 y 86 de la presente Ley, pero la vigencia total del registro,
incluidas las proérrogas, no podra exceder de quince afios contados desde la
fecha de presentacion de la respectiva solicitud de registro.

c) El Articulo 88, en cuanto se refiere a articulos que son aplicables
inmediatamente conforme al Articulo 133 de la presente Ley.

ARTICULO 137. Acciones Iniciadas Anteriormente. Las acciones que se
hubiesen iniciado antes de la entrada en vigencia de esta Ley se proseguiran
el tramite hasta su resolucion final, conforme a las disposiciones bajo las
cuales se iniciaron. Sin embargo, en la medida en que una accién se
sustentara en una exclusion de patentabilidad que no estuviese prevista en
esta Ley, tal exclusion no sera aplicable.

CAPITULO XXII DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

ARTICULO 138. Destino de las Tasas. El Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico incluird en la correspondiente
iniciativa de la Ley Anual de Presupuesto una partida proveniente del monto
de las tasas a que hace referencia esta Ley con el objeto de remunerar a los
emplea dos y funcionarios del Registro de la Propiedad Intelectual y al
mejoramiento de sus equipos e instalaciones.

ARTICULO 139. Reglamento. La presente ley sera reglamentada de
conformidad a lo previsto por el numeral 12) del Articulo 150 de la
Constitucién Politica de Nicaragua.

ARTICULO 140. Vigencia. Esta ley entrara en vigencia sesenta (60) dias
después de su publicacién en La Gaceta, Diario Oficial y deroga la Ley de
Patentes de Invencion, del catorce de Octubre de mil ochocientos noventa y
nueve, la Reforma a la Ley de Patentes de Invencién del veinte de marzo de
mil nove cientos veinticinco, el Decreto No. 1302 del 19 de Agosto de mil
novecientos ochentay tres, y cualquier otra ley que se le oponga.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea
Nacional, al primer dia del mes de Junio del dos mil.
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DECRETO NO. 88-2001

REGLAMENTO DE LA LEY DE PATENTES DE INVENCION,
MODELO DE UTILIDAD Y DISENOS INDUSTRIALES Y SUS
REFORMAS

GACETA NO. 184

FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2001

CAPITULO I DEFINICIONES

ARTICULO 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto establecer las
disposiciones reglamentarias de la Ley No. 354, Ley de Patentes de
Invenciéon, Modelo de Utilidad y Disefios Industriales, de fecha 19 de
septiembre del afio 2000, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, nimero
179 y 180 de los dias 22 y 25 de septiembre del aflo dos mil, la que en
adelante se denominara la Ley.

ARTICULO 2. Términos empleados. Toda referencia a articulos, cuando
no se indique otro instrumento, es a los del presente Reglamento.

Ley: La Ley No. 354, Ley de Patentes de Invencion, Modelo de Utilidad y Di
sefios Industriales, de fecha 19 de septiembre de 2000, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial, Nos. 179 y 180 de fecha 22 y 25 de septiembre de
2000;

Reglamento: El presente Reglamento;
Registrador: El funcionario que dirige el Registro, asi como el funciona
rio que estuviere ejerciendo las funciones del Registrador, cuando fuere el

caso;y

Diario Oficial: La Gaceta o publicacion oficial que constituya el 6rgano de
publicidad para efectos de la propiedad intelectual.
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CAPITULO II INVENCIONES
CONDICIONES DE PATENTABILIDAD

ARTICULO 3. Definicién de invencién. Una invencién de producto podra
referirse, entre otros, a cualquier sustancia, composicién o material,
inclusive bioldgico, y a cualquier aparato, maquina, equipo, mecanismo,
dispositivo u otro objeto o resultado tangible, asi como a cualquier parte
de los mismos.

Una invencion de procedimiento podra referirse, entre otros, a cualquier
método, operacion o conjunto de operaciones, uso o aplicacién de un pro
ducto o de un procedimiento, o a sus partes y etapas, conducentes a la
obtencion, fabricacion o transformacién de un producto o a la obtenciéon de
un resultado.

ARTICULO 4. Nivel inventivo. A efectos de apreciar si la invencién cum
ple con el requisito de nivel inventivo, se comparara cada reivindicacién
de la solicitud con el estado de la técnica tomado en su conjunto. Cada
reivindicacién se comparara no sélo con cada elemento existente en el
estado de la técnica, sino también con cualquier combinaciéon o
yuxtaposiciéon de elementos que resultase obvia o evidente para una
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

ARTICULO 5. Materia excluida de proteccién. De conformidad con el
Articulo 7 de la Ley, no se concederan patentes para las razas de animales;
métodos terapéuticos, quirdrgicos o de diagndstico aplicables a las
personas o animales; ni para aquellas invenciones cuya explotacién
comercial deban impedirse para proteger el orden publico y la moral, la
salud o la vida humana, animal o vegetal, o preservar el medio ambiente,
siempre que dicha exclusiéon no se deba al hecho de que la explotacion del
producto se encuentra prohibida, limitada o condicionada por alguna
disposicion legal o administrativa.

CAPITULO III PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE
PATENTES

ARTICULO 6. Solicitud de patente. La solicitud se presentara en dos
ejemplares y contendra los requisitos establecidos en el Articulo 19 de la
Ley. Contendrd ademas los siguientes elementos: datos generales del
solicitante, su representante o apoderado, descripcion de los documentos
que acrediten; titulo de la invencién, clasificacién, datos de prioridad
(es) invocada (s), lugar para oir notificaciones, nombre y firma del
solicitante. Todas las pdaginas de los documentos se numeraran
consecutivamente.
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ARTICULO 7. Mencién del inventor. La declaracién del inventor prevista
en el ARTICULO 17 de la Ley cuando no se hubiese hecho inicialmente podra
hacerse en cualquier tiempo mientras la solicitud se encuentre en tramite.

ARTICULO 8. Direccién del solicitante. La direccién del solicitante
comprendera los datos necesarios para permitir una comunicacién rapida.
Ademas de la direccion, podra consignarse en la solicitud una direcciéon
postal especial para fines de correspondencia por correo.

La direccion indicada incluira al menos un nimero de teléfono, un nimero
de tele facsimil y la direccién de correo electrénico, cuando los hubiere.

En caso de pluralidad de solicitantes, esto indicara una sola direccién para
efectos de la solicitud.

ARTICULO 9. Desistimiento. El desistimiento de la solicitud de registro de
patente se hard de conformidad con el Articulo 97 de la Ley y contendra
ademas los siguientes elementos: datos generales del solicitante, su
representante o apoderado, titulo de la invencidén, solicitud objeto de
desistimiento, clasificacion, lugar para oir notificaciones, nombre y firma
del solicitante. Podra desistirse de dos o mas solicitudes en tramite
mediante un acto Uunico. En estos casos debera identificarse
indubitablemente cada una de las solicitudes objeto del desistimiento.

Presentado el desistimiento el Registro de la Propiedad Intelectual
ordenard archivar la solicitud correspondiente. Si el desistimiento se
hubiese presentado antes de la publicaciéon de la solicitud, ésta se
mantendrda en confidencialidad. En tal caso el acceso al expediente
respectivo requerira la autorizacién escrita del solicitante o de su
causahabiente.

ARTICULO 10. Abandono y caducidad. El término para que opere el
abandono de la solicitud de registro de patente y se produzca la caducidad
serd de ocho meses, de conformidad con el Articulo 397 del Cddigo de
Procedimiento Civil.

También se producira el abandono de la solicitud de registro de patente en
las formas establecidas en los Articulos 30 y 31 de la Ley. Las disposiciones
sobre De la Caducidad contenidas en el Titulo XV Del Libro I del C6digo de
Procedimiento Civil seran aplicables en lo pertinente.
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ARTICULO 11. Nombre de la invencién. El nombre de la invencién se
sujetara al menos, a las siguientes reglas:

a) Sera breve, no excediendo de diez palabras;
b) Hara referencia a lo esencial de la invencion;

c) Denotara el tipo o categoria de invencién que designa. Si fuere un
producto puede indicarse, por ejemplo, la sustancia, compuesto, aparato,
maquina, etc.; si fuese un procedimiento puede indicarse el método, uso,
etc.;

d) No contendra nombres propios, denominaciones de fantasia, marcas ni
otros signos distintivos o designaciones particulares; y

e) Empleard la terminologia cominmente utilizada o reconocida en el
campo técnico correspondiente.

ARTICULO 12. Descripcién de la invencién. La descripcién de la
invencion se hara conforme el orden indicado en el Articulo 21 de la Ley,
salvo que por la naturaleza de la invencién un orden diferente permitiere
una mejor comprensién de la invencién o una presentacién mas econémica
de su descripcion.

ARTICULO 13. Depésito de material biolégico. Para efectos del
procedimiento de concesién de una patente, el depdsito de material
biol6gico en una institucién reconocida conforme al Articulo 22 de la Ley, y
la entrega de muestras del material depositado, se sujetaran a las
disposiciones que norman el reconocimiento internacional del depésito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, y a
lo que estipulen la Ley, el presente Reglamento y el manual de
procedimientos.

El Registro divulgard los Centros de Depoésitos de material biolégico
reconocidos tanto dentro, como fuera del pais. En el caso de depdsito en un
Centro Internacional, el Registro podra requerir del solicitante el resultado
de la muestra del microorganismo depositado para los efectos del Articulo
23 dela Ley.

ARTICULO 14. Dibujos. Los dibujos cumpliran con los siguientes
requisitos:

a) Se haran con trazos suficientemente nitidos y uniformes;
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b) Los elementos de una misma figura deben guardar entre ellos las
proporciones justas, salvo cuando una diferencia de proporciones fuere
indispensable para la claridad de la figura;

¢) Una misma pagina de dibujos puede contener dos o mas figuras, pero
éstas deben estar claramente separadas y de preferencia orientadas
verticalmente; y

d) No se usara en los dibujos signos de referencia que no estén mencionados
en la descripcidn y en las reivindicaciones. Los mismos signos de referencia
deberdn emplearse para los mismos elementos o figuras cuando éstos
aparecieren mas de una vez.

ARTICULO 15. Reivindicaciones. Cuando hubiese mds de una
reivindicacion, éstas se numeraran consecutivamente.

Las reivindicaciones estaran redactadas sobre la base de las caracteristicas
técnicas de la invencién, sin contener ejemplos ni términos relativos o
imprecisos, salvo que no estuviesen definidos con precision en la
descripcidn.

Salvo cuando la naturaleza de la invencién hiciera conveniente una
redaccion diferente, las reivindicaciones contendran:

a) Un predmbulo que indique las caracteristicas técnicas de la invencion
que forman parte del estado de la técnica; y

b) Una parte que exponga las caracteristicas técnicas que distinguen la
invencion frente al estado de la técnica y que, conjuntamente con las
mencionadas en el parrafo a), se desea proteger.

Cuando se hubiesen presentado dibujos, las caracteristicas técnicas
mencionadas en las reivindicaciones podran ir seguidas de nimeros de
referencia de las caracteristicas correspondientes ilustradas en los
dibujos. Tales numeros de referencia figuraran entre paréntesis. No se
incluirdn nimeros de referencia cuando no sean necesarios para una mejor
comprension de la reivindicacion.

ARTICULO 16. Reivindicaciones independientes y dependientes. Una
reivindicacién serd considerada independiente cuando defina la materia
protegida sin hacer referencia a otra reivindicacion.
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Una reivindicacién serd considerada dependiente cuando comprenda o se
refiera a otra reivindicaciéon. Cuando la reivindicacion dependiente se
refiera a dos o mas reivindicaciones, se considerara como reivindicacion
dependiente multiple.

Toda reivindicaciéon dependiente debera indicar, en su predmbulo, el
numero de la reivindicacién que le sirve de base, y precisara la
caracteristica adicional, variacion, modalidad o alternativa de realizacién
de la invencidn referida en la respectiva reivindicacién de base.

Una reivindicaciéon dependiente multiple s6lo podra referirse de modo
alternativo a las reivindicaciones que le sirven de base, y no podra servir
de base a otra reivindicacién dependiente multiple.

Toda reivindicacién dependiente se entendera que incluye todas las
caracteristicas y las limitaciones contenidas en la reivindicaciéon que le
sirve de base. Una reivindicacién dependiente multiple se entendera que
incluye todas las caracteristicas y las limitaciones contenidas en la
reivindicacion junto con la cual haya de ser considerada.

Las reivindicaciones dependientes se consignardn a continuacién de las
reivindicaciones que les sirvan de base.

ARTICULO 17. Resumen. El resumen debera redactarse de manera que
pueda servir eficazmente como instrumento de busqueda y recuperacién
de la informacién técnica contenida en el documento respectivo, y debera
circunscribirse esencialmente a aquello que la invencién aporta como no
vedad al estado de la técnica. Se procurara que su extension no exceda de
ciento cincuenta palabras.

El resumen comprendera:

a) Una sintesis de lo divulgado en la descripcién, las reivindicaciones y los
dibujos, la cual debera indicar el sector tecnolégico al que pertenece la
invencion y redactarse de manera que permita comprender claramente el
problema tecnolégico, la esencia de la solucién de ese problema mediante la
invencion y el uso o los usos principales de la invencion;

b) La féormula quimica y/o el dibujo que caractericen mejor la invencion,
cuando los hubiere.

El resumen incluirg, entre otros, los siguientes elementos de informacién
tomados de la descripcién de la invencidn, tratadndose de:
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a) Productos o compuestos quimicos: su identidad, preparacién y uso o
aplicacion;

b) Procedimientos quimicos: sus etapas o pasos, el tipo de reaccion, y los
reactivos y condiciones necesarios;

¢) Maquinas, aparatos o sistemas: su estructura u organizacién y su
funcionamiento;

d) Productos o articulos: su método de fabricacidn; y e) Mezclas: sus
ingredientes.

Cuando el resumen contenga un dibujo, cada caracteristica técnica
mencionada en el resumen ird seguida de un nimero de referencia entre
paréntesis que remita a las caracteristicas ilustradas en ese dibujo.

El Registro podra de oficio corregir o modificar el contenido del resumen
Unicamente para mejorar su valor informativo.

ARTICULO 18. Terminologia y signos usados en la solicitud. En todos
los documentos contenidos en una solicitud de patente, las unidades de
peso y medida se expresaran segun el sistema métrico, las temperaturas se
expresaran en grados centigrados y la densidad se expresara en unidades
métricas.

Las indicaciones de calor, energia, luz, sonido y magnetismo, asf como para
las féormulas matematicas y las unidades eléctricas, se expresaran de
acuerdo con las normas y medidas internacionalmente practicadas; para
las férmulas quimicas se utilizaran los simbolos, pesos atémicos y féormulas
mole culares de uso general.

ARTICULO 19. Unidad de invencién. Habra unidad de invencién aun cuan
do la solicitud contenga dos o mas reivindicaciones independientes
relativas a invenciones de categorias diferentes, siempre que la materia
reivindicada en ellas formen un mismo concepto inventivo. También hay
unidad de invencién cuando una misma solicitud contenga
reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, entre
otras:

a) Un producto y un procedimiento para su preparacion o fabricacion;

b) Un producto y una utilizacién o aplicacién del mismo;
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¢) Un producto, un procedimiento para su preparacion o fabricacidn, y una
utilizacidn o aplicacién del producto;

d) Un procedimiento para la preparacion o fabricacién de un producto y
una utilizacién o aplicacién del producto;

e) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en practica del
procedimiento; y

f) Un producto, un procedimiento para su preparacién o fabricacién, y un
aparato o medio para la puesta en practica del procedimiento.

ARTICULO 20. Divisién de la solicitud. La peticién de divisién de una
solicitud de patente se hara de conformidad al Articulo 28 de la Ley y
contendra los siguientes elementos: Datos generales del solicitante, de
representan te o apoderado, indicacién de la solicitud objeto de divisién,
clasificacion, nimero de solicitud, titulo de la nueva solicitud, lugar para
notificaciones, nombre y firma del solicitante.

A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante presentara
las reivindicaciones y el resumen que corresponda a cada una, y copias de
la descripcion contenida en la solicitud inicial. El Registro de la Propiedad
Intelectual cotejard y razonara las copias necesarias para constituir el
expediente de cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse la peticion de divisién se hubiese notificado una
observacion conforme al Articulo 19 de la Ley, no se atenderd la divisién
hasta que se subsane el error u omisién que dio lugar a la notificacion.

Cada solicitud fraccionaria se numerarid con base en el nimero de la
solicitud inicial, agregando el numeral que distinga a cada una.

Efectuada la division, cada solicitud fraccionaria se tramitara por separado
como si se hubieran presentado de manera independiente desde el inicio.

La publicacidén de la solicitud efectuada antes de la division surtira efectos
para cada solicitud fraccionaria.

ARTICULO 21. Modificacién y correccién. La peticién de modificacién o
de correccion de una solicitud de patente o de una patente concedida, se
hara de conformidad con el Articulo 29 de la Ley y ademds contendra los
siguientes elementos: Datos generales del solicitante, de su representante o



apoderado, descripciéon de los documentos que acreditan la personeria,
clasificacion, datos relativos a prioridades invocadas; descripcién de la
modificacion o correcciéon que solicite, lugar para notificaciones, nombre y
firma del solicitante.

Ninguna modificacién de la descripcidn, las reivindicaciones o los dibujos
podra implicar una ampliacién de la divulgacién contenida en la solicitud
inicial. En caso que la solicitud invocara la prioridad de una solicitud
anterior, se entenderd incluida la divulgacién contenida en ésta, en la
medida en que la prioridad fuese aplicable.

En caso que la modificacién de la solicitud se debiera a un cambio en la
persona del solicitante como consecuencia de una transferencia total o
parcial, se aplicara lo dispuesto en los Articulos 29 a 33, en lo pertinente. Si
la transferencia conllevare una division de la solicitud, se aplicara lo
dispuesto en el Articulo 20.

ARTICULO 22. Aviso de publicacién de la solicitud. El aviso de
publicacién de la solicitud de patente contendra los elementos indicados en
el Articulo 32 de la Ley, y ademds, los siguientes aspectos: nombre,
direcciéon y nacionalidad del inventor y nombre del funcionario del
Registro de la Pro piedad Intelectual que autoriza el aviso.

No se consideraran parte del expediente accesible al publico para efectos de
informacion los proyectos de resolucién y otros documentos preliminares
preparados por los examinadores o por otros funcionarios del Registro de
la Propiedad Intelectual.

ARTICULO 23. Examen de fondo. En caso de modificacién de la solicitud
durante el examen de fondo, seran aplicables las disposiciones pertinentes.

Cuando el Registro de la Propiedad Intelectual hiciera una observacidon
con base en una falta de unidad de la invencidn, el solicitante dividira su
solicitud en dos o mas solicitudes fraccionarias que se organizardn como
expedientes independientes. El solicitante presentard los documentos
necesarios para cada solicitud fraccionaria.

Cuando al efectuarse el examen de fondo se encontrara en tramite otra so
licitud de patente de fecha anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual
suspendera el examen hasta que se resuelva la solicitud de fecha anterior.
La materia que quedase incluida en la patente que se conceda con base a la
solicitud de fecha anterior se considerara como parte del estado de la
técnica para efectos de determinar la novedad de cualquier solicitud de
fecha posterior.
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ARTICULO 24. Entidades competentes para el examen. El examen de
fondo de la invencién podra ser efectuado directamente por funcionarios
de la Direccién de Patentes del Registro de la Propiedad Intelectual, o por
una o mas de las siguientes personas o entidades designadas por el Registro
de la Propiedad Intelectual:

a) Peritos y expertos independientes;

b) Institutos y centros especializados en materias técnicas, publicos o
privados, en el pais o en el extranjero;

c) Centros de investigacion técnica y universidades, ptblicos o privados, en
el pais o en el extranjero;

d) Dependencias del Gobierno; o

e) Oficinas, centros y otros organismos idoneos en el extranjero, asi como
centros o autoridades regionales o internacionales especializados en dicho
tipo de examen, incluyendo a las autoridades internacionales encargadas de
la biisqueda de anterioridades y del examen preliminar conforme al Trata
do de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT).

El Registro de la Propiedad Intelectual podra celebrar los acuerdos que
fuesen necesarios con las personas y entidades que efectuaran los
examenes de fondo de las invenciones.

Cuando el examen de fondo de la invencidn fuese efectuado directamente
por el Registro de la Propiedad Intelectual, éste podra solicitar a las
personas y entidades referidas en el parrafo 1) informes, opiniones e
informacién que estimara necesarios o utiles para la mejor realizacion de
dicho examen.

Cuando el Registro de la Propiedad Intelectual nombre un perito o experto
para efectuar el examen de fondo de la invencion y el solicitante y el perito
no lleguen a un acuerdo respecto al monto de los honorarios de éste, que
debera pagar el solicitante como lo previene la parte final del Articulo 128
de la Ley, el Registro de la Propiedad Intelectual procedera a nombrar un
nuevo perito o experto a peticion de parte interesada. En caso de llegar a
comun acuerdo, el Registro de la Propiedad Intelectual respetara el monto
pactado entre las partes.
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Mientras no se determine el monto de los honorarios del perito de forma
definitiva no correra el plazo de seis meses establecido en el primer parrafo
del Articulo 34 de la Ley.

ARTICULO 25. Informacién para el examen de fondo. El examen de fon
do se practicara con arreglo a los Articulos 34 y 35 de la Ley.

El Registro de la Propiedad Intelectual podrad requerir por escrito al
solicitante, para que presente la informacién o documentacién adicional o
complementaria que fuere necesaria para realizar el examen de fondo,
incluyendo copia simple de cualquier documento o publicaciéon
mencionada en la descripcion.

ARTICULO 26. Solicitud de conversién. La conversién de una solicitud de
patente de invencion o de modelo de utilidad, se hara de conformidad con el
Articulo 36 de la Ley. Contendra ademads los elementos siguientes: Datos
generales del solicitante, direccién, nimero de teléfono, tele facsimil,
correo electronico, datos generales de su representante o apoderado, lugar
para oir notificaciones, datos generales sobre la solicitud en materia de
conversién, numero, fecha de presentacién, nombre de la invencién o
modelo de utilidad, la descripcién de los documentos que adjunta, nombre
y firma del solicitante.

ARTICULO 27. Concesién de la patente. El certificado de concesién de la
patente ird firmado por el Registrador o por el Registrador Suplente.

El certificado llevara anexo una copia de la resolucién de concesién y un
ejemplar del documento de patente. El certificado de concesién contendra
los elementos indicados en el Articulo 37 de la Ley.

El documento de patente consistirdA en una pagina de portada que
llevara anexos la descripcion, las reivindicaciones aprobadas y los dibujos
correspondientes. La pagina de portada del documento de patente indicara
el nombre del Registro y la designacion “patente de invencién”, y datos
generales del solicitante e inventor.

CAPITULO IV MANTENIMIENTO Y MODIFICACION DE LA
PATENTE

ARTICULO 28. Pago de las tasas anuales. Los pagos de las tasas anuales
seran anotados en el registro de patentes, bajo la partida correspondiente
a la patente respectiva. La anotacion indicara el monto pagado, el periodo
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o periodos anuales a los cuales corresponden los pagos enterados y la fecha
en que se efectud el pago.

El interesado podra presentar para su anotacién un escrito acompafado del
comprobante de pago de las tasas.

ARTICULO 29. Solicitud de divisiéon de la patente. La solicitud de
division de una patente contendra los elementos indicados en el
Articulo 42 de la Ley. Contendra ademads los elementos siguientes: datos
generales del solicitante, de su representante o apoderado, descripcién de
los documentos que acreditan; titulo de la patente objeto de division,
clasificacion, lugar para oir notificaciones y nombre y firma del solicitante.

El aviso que anuncia la division de una patente contendra los siguientes
elementos: datos generales de la patente cuya divisidn se solicita, nimero
de patente, datos generales del titular de la patente o apoderado, simbolo
de la clasificacion de patentes y nombre de la invencion.

Las patentes fraccionarias se constituiran duplicando el documento de
patente y abriendo nuevos asientos registrales para cada una. Cada patente
fraccionaria se numerara con base en el nimero de la patente inicial,
agregando el numeral que distinga a cada una.

Efectuada la divisién, cada patente fraccionaria serd independiente de las
demas. Cada una de ellas devengara la tasa anual que corresponda a la
patente inicial, que deberdn pagarse a partir del afio siguiente al de la
division.

Los certificados de registro de cada patente fraccionaria contendran los da
tos indicados en los articulos 26 y 27 y consignaran el nimero de la patente
inicial.

CAPITULO V TRANSFERENCIAS Y LICENCIAS

ARTICULO 30. Solicitud de inscripcién de una transferencia. La
solicitud de inscripcidon para la transferencia de una patente o de una
solicitud de patente en tramite contendra los elementos indicados en el
articulo 49 de la Ley.

ARTICULO 31. Transferencias. Cuando la transferencia resultara de una
de las formas reconocidas por la Ley, tales como: contrato, disposicidn,
testamentaria, sentencia, fusion o escisidn, entre otras, la solicitud para su
inscripcién lo indicard, y se presentard acompafada del documento
respectivo.
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ARTICULO 32. Solicitud de inscripcién de una licencia. La solicitud de
inscripcion de una licencia relativa a una invencién contendra los
elementos indicados en el Articulo 50 de la Ley.

La solicitud se presentard acompafiada de uno de los siguientes
documentos, a eleccion del peticionante:

a) Una copia del contrato de licencia; o

b) Un extracto o resumen del contrato en que figuren las partes
contratantes, los derechos concedidos por la licencia y el alcance de la
misma.

CAPITULO VI EXTINCION DE LA PATENTE

ARTICULO 33. Nulidad de la patente. De conformidad con el articulo 95
de la Ley, en concordancia con el segundo parrafo del Articulo 159 Cn., el
conocimiento de las acciones de nulidad de una patente corresponde a la
autoridad judicial. La demanda de nulidad se notificara a todas las personas
que tuvieran alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relaciéon a
la patente objeto de la accién.

Declarada la nulidad de una patente, la autoridad judicial enviara una
certificacion de la resolucién, al Registro de la Propiedad Intelectual para
su anotacion.

Cuando se dictare una sentencia de nulidad de una patente el Registrador
cancelara los asientos de todas aquellas personas que hayan sido condena
das en la sentencia.

ARTICULO 34. Renuncia a la patente. La declaracién de renuncia a la
patente se hard de conformidad con el Articulo 61 de la Ley. Contendra
ademads los elementos siguientes: datos generales del solicitante, de su
representan te o apoderado, titulo de la invencién, clasificacidn, lugar para
notificaciones, nombre y firma del solicitante.

La presentacion de la declaraciéon de renuncia sera notificada por el
Registro de la Propiedad Intelectual a todas las personas que tengan
alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relacién a la patente
objeto de la renuncia. Dentro de un plazo de treinta dias habiles contados
desde la fecha de la notificacién, dichas personas podran presentar las
observaciones que convengan a sus intereses u oponerse a la renuncia si
ella pudiese perjudicar sus derechos. En caso de presentarse una oposicién
alarenuncia, el Registro de la Propiedad Intelectual suspendera
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su tramitaciéon hasta que se resuelva el conflicto por acuerdo entre las
partes o por sentencia judicial.

CAPITULO VII MODELO DE UTILIDAD

ARTICULO 35. Aplicacién de disposiciones sobre patentes de
invencion. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento
relativas a las Patentes de Invencién serdn aplicables a las patentes de
Modelo de Utilidad, segtin dispone el Articulo 66 de la Ley.

CAPITULO VIII DISENOS INDUSTRIALES PROCEDIMIENTO
PARA REGISTRO DE DISENOS INDUSTRIALES

ARTICULO 36. Aplicacién de las disposiciones sobre patentes de
invencion. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento
relativas a las Patentes de Invencion se aplicaran a los Disefios Industriales
sin perjuicio de las disposiciones contenidas en este capitulo.

ARTICULO 37. Solicitud de registro. La solicitud de registro de un Disefio
Industrial incluird una peticién que contendra los elementos indicados en
el Articulo 79 de la Ley y ademas los siguientes elementos: datos generales
del solicitante, de su representante o apoderado, descripcién de los
documentos que acreditan; titulo del disefio industrial, clasificacién,
documentos de prioridad invocados, lugar para oir notificaciones y nombre
y firma del solicitante.

La solicitud se presentara acompafiada de tres reproducciones grificas o
fotograficas de cada Disefio Industrial contenido en la solicitud. Cuando
para un mismo disefio hubiera mas de una vista, se presentara tres
reproducciones de cada una.

ARTICULO 38. Requisitos de las reproducciones graficas del disefio.
Las reproducciones graficas del Disefio Industrial seran de calidad, nitidez

y dimensiones suficientes para que puedan apreciarse sus detalles
caracteristicos y puedan reproducirse mediante fotocopia o impresion. Las
re producciones graficas no tendran dimensiones superiores a 15
centimetros por 15 centimetros.

Las reproducciones del Disefio Industrial podran consistir en fotografias
del objeto o producto que incorpora el disefio, presentados sobre fondo
neutro y sin sombras. Toda fotografia que se presente para estos efectos
debera cumplir con los requisitos indicados en el parrafo anterior.
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ARTICULO 39. Divisién de la solicitud. Una solicitud de registro de
Disefio Industrial podra dividirse cuando contuviera dos o mas disefios
industriales, de conformidad con el Articulo 42 de la Ley. La peticién de
divisién contendra ademas los siguientes elementos: datos generales del
solicitante de su representante o apoderado, descripciéon de los
documentos que acreditan; titulo del disefio industrial, clasificacién,
descripcion de la divisién que solicita, lugar de oir notificaciones y nombre
y firma del solicitante.

A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante identificara
los disefios que corresponderan a cada una.

ARTICULO 40. Modificacién y correccién. La peticién de modificacién o
de correcciéon de una solicitud de registro de Disefio Industrial o de un
registro concedido contendra los elementos indicados en el Articulo 40 de
la Ley y los siguientes elementos: Datos generales del solicitante,
representante o apoderado; descripcion de los documentos que acredita;
descripcién de la modificaciéon y correcciéon que solicita; lugar para
notificaciones, nombre y firma del solicitante.

Ninguna modificacién podra implicar una alteracién de las reproducciones
de un Diseflo Industrial contenido en la solicitud inicial.

ARTICULO 41. Publicacién de la solicitud. El aviso de publicacién de la
solicitud de registro de un Disefio Industrial se hara de conformidad con los
Articulos 82 y 83 de la Ley. Contendra ademas los siguientes elementos: El
dibujo representativo, lugar y fecha de emisién y nombre y firma del
funcionario de autoriza la publicacidn.

ARTICULO 42. Certificado de Registro del Disefio Industrial. El
certificado de registro del Disefio Industrial llevara anexo una copia de la
resolucion de concesion y la reproduccion del disefo, o de cada disefio si
hubiese mas de uno. El certificado de registro contendra los elementos
siguientes: titulo del Disefio Industrial, nimero de registro, fecha de
concesion, datos generales del titular, disefiador, representante, numero de
solicitud, fecha de presentacién y publicacién de la solicitud, prioridad
invocada, clasificacién, designacién de los productos y reproducciéon del
disefio industrial.
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CAPITULO IX MANTENIMIENTO Y DIVISION DEL REGISTRO

ARTICULO 43. Renovacién del registro. La solicitud de renovacién del
registro de un Disefio Industrial podra presentarse en cualquier momento
durante la vigencia del registro o dentro del plazo de gracia establecido, se
hard de conformidad con el Articulo 86 de la Ley y podrad pedirse
conjuntamente por los dos periodos permitidos. Contendrd ademas los
elementos siguientes: datos generales del solicitante, representante o
apoderado, descripcion de los documentos que demuestran su personeria,
disefiador, descripcién de los documentos que acompaiia, clasificacion,
lugar para oir notificaciones, prioridad invocada, nombre y firma del
solicitante.

ARTICULO 44. Anotacién y certificado de renovacién. La anotacién de
cada renovacion se efectuard en el asiento de la inscripcidn del registro del
Disefio Industrial. La anotacién indicara la fecha de presentacién de la so
licitud de renovacion. El Registro de la Propiedad Intelectual expedira al
titular un certificado de renovacion.

ARTICULO 45. Divisién del registro. La divisién del registro de un Disefio
Industrial se sujetara a lo establecido para la divisién de las solicitudes de
registro, de conformidad con los Articulos 28 y 88 de la Ley.

CAPITULO X TRANSFERENCIA Y LICENCIA

ARTICULO 46. Inscripcién de transferencia o licencia. La solicitud de
inscripcién de una transferencia o de una licencia de un Disefio Industrial
registrado o en tramite de registro se regird por lo dispuesto en los
articulos del 31 al 34 del presente Reglamento.

CAPITULO XI DISPOSICIONES COMUNES PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 47. Representacioén. La representacién se hara de conformidad
con el articulo 19 de la Ley.

Cuando una misma solicitud fuese presentada por dos o mas solicitantes,
estos designaran un mandatario o representante comun. Caso contrario,
se considerara representante comun al solicitante mencionado en primer
lugar.

El poder se presentara en documento separado.
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ARTICULO 48. Prioridad. A los efectos del derecho de prioridad se
entendera por:

a) Prioridad multiple: el caso en que la divulgacién contenida en la
solicitud presentada combina la divulgaciéon contenida en dos o mas
solicitudes prioritarias;

b) Prioridad parcial: el caso en que s6lo una parte de la divulgacién con
tenida en la solicitud presentada corresponde a la divulgacién contenida en
una o mas solicitudes prioritarias.

Cuando se invocaran prioridades multiples o parciales se indicaran los da
tos relativos a todas ellas, y se presentaran los documentos
correspondientes.

Cuando se invocara la prioridad de una solicitud presentada ante el propio
Registro de la Propiedad Intelectual, no sera necesario presentar copias de
ella, bastando identificar la solicitud prioritaria.

Cuando la solicitud se presentare en un Estado miembro del Convenio de
Paris parala Proteccién de la Propiedad Industrial, y se deseare hacer valer
la protecciéon temporal prevista en el Articulo 11 de ese Convenio, la
solicitud lo indicard y se acompaflara la constancia emitida por la
autoridad organizadora de la exposicién internacional, con la traduccién
que fuere necesaria, en la cual se certificara la exhibicién de los productos
que incorpora el invento, modelo de utilidad o disefio industrial, e indique
la fecha en que fueron exhibidos por primera vez en la exposicion.

ARTICULO 49. Formularios. Toda solicitud, peticién o documento para el
cual se hubiese designado un formulario en el presente Reglamento podra
tramitarse utilizando el formulario correspondiente. El interesado también
podra presentar o tramitar su solicitud, peticién o documento utilizando
su propio formulario o formato siempre que contenga los datos e
informaciones previstos en el formulario designado. El Registro de la
Propiedad Intelectual pondra a disposicion de los usuarios los formularios
designados en el presente Reglamento, sea en forma impresa o electrénica.



72

ARTICULO 50. Comprobante de presentacién. Quien presente al
Registro de la Propiedad Intelectual una solicitud, peticidon, comunicaciéon o
documento podra obtener un comprobante de la presentacién. A estos
efectos el interesado podra proporcionar un duplicado o copia del
documento pre sentado a fin de que sea sellado por el Registro de la
Propiedad Intelectual y devuelto. El sello indicara la fecha y hora de
presentacion.

El duplicado o copia debidamente sellado por el Registro de la Propiedad
Intelectual constituira comprobante de presentacion de la solicitud,
peticién, comunicacién o documento.

A peticidn del solicitante, el Registro de la Propiedad Intelectual expedira
una certificacion de presentacion de cualquier solicitud, peticién,
comunicacién o documento que se le hubiera presentado. La certificacién
indicara la fecha de presentacién y sera firmada por el Secretario del
Registro de la Propiedad Intelectual.

Asi mismo, el Registro de la Propiedad Intelectual podra permitir la
presentacién de una solicitud, pedido, comunicacién o documento al
Registro de la Propiedad Intelectual mediante tele facsimil, correo
electrénico o cualquier otra forma de comunicacién moderna, haciéndolo
saber a los usuarios a través de un comunicado. La fecha y la hora de
presentacidon seran las de recepcidén de la transmisién, siempre que el
original de la solicitud, comunicacién o documento llegue al Registro de la
Propiedad Intelectual dentro del plazo de un mes a partir del dia de
recepcién de la transmision.

Si el original llegara después de esa fecha, se tendra por presentado en la
fecha en que fuese recibido.

ARTICULO 51. Comprobante de pago. Cuando la Ley estipule que una so
licitud, peticion, tramite o servicio esta afecto al pago de una tasa o tarifa,
se presentara como anexo el comprobante de pago respectivo.

ARTICULO 52. Notificaciones. Los autos y las resoluciones que dicte el
Registro de la Propiedad Intelectual se notificaran a los interesados ya sea
en forma personal, por medio de esquela o cédula, por medio de nota que
debera enviarse por correo certificado a la direcciéon que se hubiera
indicado, o por cualquier otro medio establecido en la legislacién nacional.
Los términos correran desde el dia habil siguiente al de la fecha en que el
interesado reciba la notificacion, salvo disposicion expresa en contrario.
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ARTICULO 53. Firmas en comunicaciones. La solicitud, peticiéon o
comunicacién dirigida al Registro de la Propiedad Intelectual se
presentara firmada por el interesado o su representante, indicando junto a
la firma el nombre del firmante en caracteres de imprenta.

Cuando conforme al Articulo 59 se permita la presentacién de solicitudes
o comunicaciones al Registro de la Propiedad Intelectual por via o medio
electrénico, se considerara firmado el documento si el Registro de la Pro
piedad Intelectual identifica al remitente de conformidad con las normas
estipuladas al efecto.

La firma contenida en una solicitud, peticién, comunicacién, poder u otro
documento presentado al Registro de la Propiedad Intelectual no requieren
certificacion notarial.

ARTICULO 54. Verificacién de autenticidad. El Registro de la Propiedad
Intelectual, y cualquier autoridad encargada de resolver algun
procedimiento originado en el Registro de la Propiedad Intelectual, podra
requerir u obtener documentos o pruebas, incluso autenticados o
legalizados, cuan do hubiere razén para dudar de la autenticidad de
cualquier documento presentado en ese procedimiento, o de alguno de sus
datos o indicaciones.

ARTICULO 55. Proteccién a los Secretos Empresariales o Informacién
No Divulgada y Datos de Prueba. Los secretos empresariales se protegen
indefinidamente y deberdn reunir los siguientes elementos: ser secretos en
el sentido de que no sean como cuerpo o en la configuracién y reunién
precisas de sus componentes, generalmente conocidos ni facilmente
accesibles para personas introducidas en los circulos en que normalmente
se utiliza el tipo de informacién en cuestién; tener un valor comercial por
ser secretos; y haber sido objeto de medidas razonables, en las
circunstancias, para mantenerlos en secreto, tomadas por la persona que
legitimamente la controla.

Si como condiciéon para la aprobacién de un nuevo producto farmacéutico o
quimicos agricolas, se exige la presentacién de Datos no divulgados sobre la
seguridad y eficacia del mismo, la autoridad nacional de conformidad con el
articulo 125 de la Ley No. 354, Ley de Patentes de Invencién, Modelo de
Utilidad y Disefios Industriales, deberd garantizar que terceros que no
cuenten con el consentimiento de la persona que proporciona la
informacion, utilice con fines comerciales, la informacion o la aprobacién
otorgada a la persona que present6 la informacién, durante el plazo de
cinco afios para productos farmacéuticos y diez afios para productos
quimicos agricolas, de conformidad con lo establecido en el articulo 15.10
del Tratado de Libre Comercio Centroamérica Estados Unidos de América
Republica Dominicana (CAFTA DR).
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Por autoridad nacional se entenderan, la Division de Farmacia del
Ministerio de Salud (MINSA), para los nuevos productos farmacéuticos de
uso humano y/o la Direccion General de Proteccion y Sanidad
Agropecuaria (DGPSA) del Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR),
para los nuevos productos farmacéuticos de uso veterinario y quimicos
agricolas.!

CAPITULO XII RECURSOS Y ACCIONES

ARTICULO 56. Recursos. Contra las resoluciones que dicte el Registro de
la Propiedad Intelectual cabra el recurso de apelacion de conformidad con
el Articulo 98 de la Ley. El recurso de apelacidn se interpondra ante el
Registro de la Propiedad Intelectual en el plazo de tres dias a partir de la
fecha de notificacion de la resoluciéon dictada por el Registro de la
Propiedad Intelectual. El Registro de la Propiedad Intelectual admitird o
denegara la apelacidn. Si la admite emplazara a las partes para que en el
término de tres dias comparezcan ante el Ministro de Fomento Industria y
Comercio, a hacer uso de sus derechos. Personadas las partes ante el
superior, se correran los traslados para expresar y contestar agravios. Una
vez evacuados éstos, se dictara la correspondiente resolucién o sentencia,
sin que sea necesario el tramite de citacién para sentencia. Contra las
resoluciones o sentencias dictadas por el Ministro de Fomento, Industria y
Comercio, cabran los re cursos que establezca la legislacidon nacional.

Asi mismo, seran aplicables las disposiciones sobre la apelaciéon
establecidas en el Cédigo de Procedimiento Civil, en lo que corresponda.

Contra las providencias de mero tramite cabran los remedios de aclaracién,
reposiciéon o reforma, sin ulterior recurso, salvo el de responsabilidad.

Las personas naturales o juridicas de nacionalidad nicaragiiense podran
invocar en su beneficio la aplicaciéon de las disposiciones contenidas en los

¢ Reformado por el articulo 1 del Decreto No. 16-2006, Reforma al Decreto No. 88-2001,
Reglamento de la Ley de Patentes de Invencién, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales.
Aprobado el 09 de Marzo del 2006 y publicado en la Gaceta No. 57 del 21 de Marzo del 2006.
Adicionalmente se incorpora a esta nota el articulo 2 del Decreto No. 16-2006 el cual dice:
Articulo 2. Se faculta a los ministros de las dependencias gubernamentales indicadas en el
articulo anterior, emitir sus respectivos procedimientos administrativos en el ambito de su
competencia, de conformidad a las funciones que la Ley respectiva les otorga, en un plazo no
mayor de quince dias, para el efectivo cumplimiento de las disposiciones del Tratado de Libre
Comercio Centroamérica Estados Unidos de América Republica Dominicana (CAFTADR), en
lo relativo a la proteccién no divulgada y datos de prueba; los que deberan ser publicados en
La Gaceta, Diario Oficial.
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tratados internacionales sobre propiedad intelectual de los que Nicaragua
sea parte, en todos aquellos casos en que dichas disposiciones les sean mas
favorables que las normas establecidas en la Ley o en este Reglamento.

CAPITULO XIII COMUNICACION CON EL REGISTRO Y
NORMALIZACION DE DATOS

ARTICULO 57. Comunicaciéon con el Registro. Cualquier solicitud,
peticién, comunicacion o documento que se dirija al Registro de la
Propiedad Intelectual podra remitirse por correo postal, o mediante
servicios de correo especial en su caso. La fecha y hora de presentacién
sera la de recepcién por el Registro de la Propiedad Intelectual.

Podra presentarse al Registro de la Propiedad Intelectual una solicitud,
peticién, comunicacién o documento mediante tele facsimil. En tal caso se
considerara como fecha y hora de presentacion la de recepcidn del tele
facsimil, siempre que el original de la solicitud, peticién, comunicacién o
documento llegue al Registro de la Propiedad Intelectual dentro del plazo
de un mes a partir del dia de recepcion del tele facsimil. Si el original
llegare después de esa fecha, se tendra por presentado en la fecha en que
fue recibido el original.

ARTICULO 58. Comunicacién por via electrénica. El Registro de la Pro
piedad Intelectual podra dictar disposiciones para regular la presentacién
de solicitudes, peticiones, recursos y otras comunicaciones por via
electronica o a través de medios electroénicos.

ARTICULO 59. Designacién normalizada de fechas. En los documentos
de patente, certificados de concesion de patente y de registro de disefio
industrial, y avisos de publicacién de solicitudes en el 6rgano de publicidad
oficial, las fechas se expresardn mediante una tUnica sucesién numérica
compuesta de ocho digitos, los cuatro primeros indicando el afio, los dos
siguientes el mes y los dos ultimos el dia. El afio, mes y dia se separaran
mediante puntos.

ARTICULO 60. Designacién normalizada de nimeros de solicitudes.
Las solicitudes de patente y de registro de disefio industrial se numeraran
en series anuales separadas, que comenzaran con la primera solicitud pre
sentada en cada afio.
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El nimero de una solicitud se constituira con los cuatro digitos del afio de
su presentacion, seguidos del nimero consecutivo de cada una. El nimero
tendra una cantidad de digitos fija, a cuyo efecto se incluiran ceros al inicio
del niumero de serie de la solicitud, cuando fuese necesario.

Los nimeros de solicitud de la serie de patentes de invencién estaran
precedidos de la letra [; los nimeros de solicitud de la serie de patentes de
modelo de utilidad estardn precedidos de la letra U; y los nimeros de
solicitud de la serie de registros de disefio industrial estaran precedidos de
laletra D.

CAPITULO XIV REGISTROS Y PUBLICIDAD

ARTICULO 61. Rectificaciéon de errores materiales. El Registro de la
Propiedad Intelectual podra rectificar, de oficio o a solicitud de parte, las
omisiones y errores materiales cometidos en los asientos registrales, cuan
do los documentos que sustentaron la inscripcién respectiva existieran
todavia en las Oficinas del Registro de la Propiedad Intelectual.

Se entendera que hay error material, entre otros, cuando se escriban unas
palabras por otras, o se equivoquen los nombres propios, razones o
denominaciones sociales o las cantidades.

ARTICULO 62. Presentacion de documentos corregidos. Si el Registro
de la Propiedad Intelectual notara el error material o la omisién después
que los documentos o titulos hayan sido entregados al interesado,
solamente podra hacer la rectificacién con citacién de éste, requiriéndole la
presentaciéon de los documentos o titulos, previa comprobacién de que los
mismos no han sufrido alteracién alguna.

Cuando la rectificacion se hiciera para corregir algtin error cometido por el
Registro de la Propiedad Intelectual, se hard por medio de una nueva
inscripcién o anotacidn sin costo alguno para el interesado.

ARTICULO 63. Archivo de poderes. El Registro de la Propiedad
Intelectual establecera un archivo de poderes, que debera ser actualizado
al menos, cada cinco afios, en el cual se conservaran los poderes originales
o fotocopias de los mismos cotejadas notarialmente o por el Secretario del
Registro de la Propiedad Intelectual, para los fines de los procedimientos
previstos en la Ley o en el presente Reglamento, incluyendo la presentacién
de observaciones.
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El Registro de la Propiedad Intelectual asignara a cada poder un niimero.
Este debera ser citado por el apoderado o mandatario en toda gestion en la
cual invocara el poder correspondiente, no siendo necesario acompafiar un
ejemplar del mismo.

ARTICULO 64. Devolucién de documentos. El pedido de devolucién de
documentos se hara por escrito, con indicacién precisa del documento de
que se trata y del nimero de expediente en el cual se encuentra, cuando
fuese el caso. También podra pedirse la devolucién del documento en la
solicitud, peticion, observaciones, etc., siempre que se acompafie una
fotocopia del mismo para que sea agregada a los autos.

Sera aplicable al pedido de devoluciéon de documentos lo dispuesto en el
Articulo 101 de la Ley.

ARTICULO 65. Publicidad de solicitudes y registros. La publicidad de los
registros se hara efectiva mediante consulta, expediciéon de copias o foto
copias simples o certificadas, y constancias o certificaciones expedidas por
el Registro de la Propiedad Intelectual.

También podra hacerse mediante listados informaticos y mediante acceso
en linea por medios electrénicos, en la forma que determine el Registro de
la Propiedad Intelectual.

Los expedientes de solicitudes y los registros de propiedad intelectual
podran ser consultados durante las horas ordinarias de trabajo del
Registro de la Propiedad Intelectual, en el lugar y cantidad que el
Registrador disponga a estos efectos, tomando las medidas necesarias
para que no se afecte el trabajo diario.

ARTICULO 66. Publicidad de decisiones judiciales. El Registro de la Pro
piedad Intelectual anotarad todo mandato o resolucién judicial que le fuese
ordenado y comunicado, ya sea con relacién a declaracion de la nulidad, re
vocacion, renuncia o cancelacién de cualquier registro.

ARTICULO 67. Operacién interna del Registro. El Registro de la
Propiedad Intelectual dictara las disposiciones necesarias para su
operacidn y procedimientos internos, y definira los sistemas de acceso a la
informacion registral y los libros que llevara el Registro de la Propiedad
Intelectual, sin contravenir lo estipulado en la Ley y en el presente
Reglamento.
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El Registro de la Propiedad Intelectual mantendra los contactos necesarios
con otras Oficinas de Propiedad Intelectual para asegurar y maximizar la
armonia y la compatibilidad entre los procedimientos internos y los
sistemas de informacion, con miras a simplificar los tramites y facilitar las
comunicaciones y el intercambio de informacién y documentacién. Se
aplicardn para estos efectos las normas técnicas y directrices
internacionales publicadas por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), que atafien a los sistemas, documentos vy
procedimientos.

ARTICULO 68. Licencias Obligatorias. Monto. Podrdn concederse
licencias obligatorias uUnicamente después de tres afios de haberse
concedido la patente. Quien solicite una licencia obligatoria debera tener la
capacidad técnica y econdmica para realizar una explotacion eficiente de la
invencion patentada.

En virtud del Articulo 53 de la Ley, el monto de la licencia obligatoria sera
determinado por el Registro considerando el precio del mercado en una
situacién de normalidad.

ARTICULO 69. Requisitos Licencia Obligatoria. A efectos de los Articulos
51y 52 de la Ley, la peticion de una Licencia Obligatoria ante el Registro de
la Propiedad Intelectual, deberd cumplir con los siguientes requisitos:

a) El interés publico o emergencia nacional debe estar declarado por una
autoridad competente;

b) Si se trata de remediar una practica anticompetitiva, ésta debera
declararse por resoluciéon de la Direccién General de Competencia del
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; y

c) Si se trata del uso no comercial de la invencién, la declaratoria la hara el
Ministro Fomento, Industria y Comercio

ARTICULO 70. Monto y Remuneracién de Licencia Obligatoria. A
efectos del Articulo 55, literal b) de la Ley, se entiende por monto de la
licencia el pago realizado por el licenciatario por una sola vez por el
derecho otorgado o derecho de entrada; y por remuneracion el pago o
canon periodico a realizar por el licenciatario mientras dura la licencia
obligatoria.

ARTICULO 71. Coordinacién institucional. A fin de dar cumplimiento a lo
establecido en los Articulos 128 y 138 de la Ley, las instituciones publicas
involucradas, determinaran el procedimiento para su implementacién.



El Registro de la Propiedad Intelectual podra establecer mecanismos de
coordinacién con instituciones publicas y privadas, de investigaciéon y
docentes, con el objeto de promover la inventiva nacional y la difusién y
transferencia de tecnologias.

ARTICULO 72. Elaboracién de Manual y Formularios. Se faculta al
Registro de la Propiedad Intelectual para elaborar el Manual de
Procedimiento y los formularios respectivos para la agilizacién de
tramites en el Registro que ayuden a facilitar la aplicacion de la Ley y el
presente Reglamento.

ARTICULO 73. Publicacion de Clasificaciones. La clasificacion
internacional que hacen referencia los Articulos 103 y 104 de la Ley, seran
publicadas en La Gaceta, Diario Oficial a mas tardar ciento ochenta dias
(180), a partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

ARTICULO 74. Vigencia. El presente Reglamento entrara en vigencia a

partir de su publicacién en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, Casa Presidencial, el doce de septiembre del
afio dos mil uno.
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