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La Comision del Acuerdo de Cartagena,
Vistos: El Articulo 27 del Acuerdo de Cartagenay la Decision 313 de la Comision;

Decide;



Sustituir la Decision 313 por la siguiente Decision:

Régimen Comun sobr e Propiedad Industrial

CAPITULOI
DE LASPATENTES DE INVENCION

Seccion |
Delos Requisitos de Patentabilidad

1. Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o de
procedimientos en todos |os campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.

2. Unainvencién es nueva cuando no esta comprendida en €l estado de latécnica.

El estado de la técnica comprenderatodo |o que haya sido accesible a publico, por una
descripcion escritau oral, por una utilizacién o cualquier otro medio antes de lafecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para € efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara, dentro
del estado de latécnica, € contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior alafecha de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido
se publique.

3. Paraefectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracion la
divulgacién del contenido de la patente dentro del afio precedente ala fecha de la presentacion
delasolicitud en el pais o dentro del afio precedente alafecha de prioridad si éstahasido
reivindicada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:

a) El inventor o su causahabiente;

b) Unaoficinanacional competente que, en contravencion delanormaquerigela
materia, publique & contenido de la solicitud de patente presentada por €l inventor o su
causahabiente;

¢) Untercero que hubiese obtenido lainformacion directa o indirectamente del inventor
0 Su causahabiente;

d) Un abuso evidente frente a inventor o su causahabiente; o,

e) Del hecho que € solicitante 0 su causahabiente hubieren exhibido lainvencion en
exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de
investigacion, hubieren necesitado hacerla publica para continuar con su desarrollo. En este
caso, €l interesado debera consignar, a momento de presentar su solicitud, una declaracion en



lacual sefide que lainvencion hasido realmente exhibiday presentar €l correspondiente
certificado.

4. Se considerara que unainvencion tiene nivel inventivo, si para unapersonadel oficio
normal mente versada en |a materia técnica correspondiente, esainvencién no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

5. Se considerara que unainvencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su
objeto puede ser producido o utilizado en cuaquier tipo de industria, entendiéndose por
industrialareferidaa cualquier actividad productiva, incluidos |os servicios.

6. No se consideraran invenciones:
a) Losdescubrimientos, las teorias cientificas y |os méodos mateméticos;

b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o unaréplicade
las mismas,

c) Lasobrasliterariasy artisticas o cualquier otra creacion estética, asi como las obras
cientificas;

d) Los planes, reglasy métodos para el gercicio de actividades intelectuales, para
juegos o para actividades econdmico-comerciales, asi como |os programas de ordenadores o
el soporte 16gico;

€) Lasformas de presentar informacion; v,

f) Los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagndstico.

7. No seran patentables:
a) Lasinvenciones contrarias al orden publico, alamora o alas buenas costumbres,

b) Lasinvenciones que sean evidentemente contrariasalasalud o alavidadelas
personas o0 de los animales; alapreservacion delos vegetales; o, alapreservacion del medio
ambiente;

c) Lasespeciesy razas animalesy procedimientos esencia mente biol 6gicos para su
obtencion;

d) Lasinvenciones sobre las materias que componen e cuerpo humano y sobre la
identidad genéticadel mismo; v,

€) Lasinvenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en lista de
medi camentos esenciales de la Organizacion Mundial de la Salud.

Seccion |
Delos Titularesdela Patente

8. El derecho ala patente pertenece al inventor o a su causahabiente.



Los titulares de las patentes podran ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas han hecho conjuntamente unainvencién, e derecho corresponde en
comun atodas €llas.

Si varias personas hicieran la misma invencion, independientemente unas de otras, la
patente se concedera a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud
correspondiente o que invoque la prioridad de fecha méas antigua.

9. Silasolicitud de una patente se refiere a unainvencion que ha sido sustraida a
inventor o a sus causahabientes o, si en virtud de obligaciones contractuales o legales, el
titular de la patente debe ser una persona distinta del solicitante, quien tenga legitimo interés
podrareclamar la calidad de verdadero titular ante la autoridad judicial competente, en
cualguier momento y hasta tres afios después de concedida la patente.

10. Sin perjuicio delo establecido en lalegislacion nacional en cada Pais Miembro, en
las invenciones ocurridas bajo relacion laboral, € empleador estatal, cual quiera que sea su
formay naturaleza, podré ceder parte de |os beneficios econdmicos de las innovaciones en
beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigacion, de
acuerdo con las normas del respectivo pais.

L as entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones deberan
reinvertir parte de | as regalias que reciben parala comercializacion de tales invenciones, con
el propdsito de generar fondos continuos de investigacion y estimular alos investigadores,
haciéndol os participes de |os rendimientos de |as innovaciones, de acuerdo con lalegislacion
de cada Pais Miembro.

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

Seccion 11
Delas Solicitudes de Patentes

12. Laprimerasolicitud de una patente de invencion vaidamente presentada en un Pais
Miembro, 0 en otro pais que conceda un trato reciproco a solicitudes provenientes de los
Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferiraa solicitante o a su causahabiente el
derecho de prioridad por € término de un afio, contado a partir de lafecha de esa solicitud,
para solicitar una patente sobre la mismainvencién en cualquiera de los Paises Miembros del
Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no debera pretender reivindicar prioridades sobre
materia no comprendida en tal solicitud.

13. Las solicitudes para obtener patentes de invencion deberan presentarse ante la
oficina nacional competente y deberan contener:

a) ldentificacion del solicitante y del inventor;

b) El titulo o nombre de lainvencion;



c) Ladescripcion claray completade lainvencion en formatal que una persona
versada en la materia pueda gjecutarla.

Paralas invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripcion no pueda
detallarse en si misma, se deberdincluir el depdsito de la misma en unainstitucion depositaria
autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formara parte
integrante de la descripcion. Los Paises Miembros reglamentaran lainstrumentacion de los
depdsitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su
duracién, reemplazo y suministro de muestras. Los Paises Miembros podran reconocer como
instituciones depositarias a centros de investigacion localizados en € territorio de cualquiera
deéellos,

d) Unao masreivindicaciones que precisen lamateria paralacual se solicitala
proteccion mediante la patente;

€) Unresumen con € objeto y finalidad de lainvencion; vy,
f) El comprobante de haber pagado |a tasa de presentacion establecida.

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

14. A lasolicitud deberan acompanarse, en el momento de su presentacion:
a) Los poderes que fueren necesarios;

b) Copiadelaprimerasolicitud de patente en € caso en que se relvindique prioridad,
sefidl @ndola expresamente; y,

c) Losdemés requisitos que establezcan |as |egislaciones internas de los Paises
Miembros.

15. Lapatente sdlo podra comprender unainvencion o grupo de invenciones
relacionadas entre si, de tal manera que conformen un Unico concepto inventivo.

16. Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en € estado de la
técnica, de conformidad con e articulo 2 de la presente Decision, no serén objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto a originamente comprendido por la
patenteinicial.

17. El peticionario podra modificar su solicitud pero la modificacion no podraimplicar
unaampliacion de lainvencion o de la divulgacion contenida en tal solicitud presentada.

El peticionario podrarequerir en cualquier momento, antes de la publicacion, la
transformacién de su solicitud a otramodalidad de |a propiedad industrial, para proteger €
mismo objeto.

18. Laoficinanacional competente, en cualquier momento del tramite, como
consecuencia del examen de la solicitud, podra proponer a peticionario € cambio de



modalidad. El peticionario podra aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es
rechazada, se continuara latramitacion del expediente en lamodalidad solicitada
originamente.

19. En caso que se pidalatransformacion o acepte la propuesta de cambio de la
solicitud, se consignaran los documentos y se aplicara el procedimiento que correspondaala
nueva modalidad.

20. El peticionario podra fraccionar su solicitud en dos 0 mas, pero ninguna de ellas
podraimplicar una ampliacion de lainvencién o de ladivulgacion contenida en tal solicitud
presentada.

Cada solicitud fraccionada se beneficiara de la fecha de presentacion de la solicitud
inicial en cualquier Pais Miembro.

Ladivision delasolicitud por parte del peticionario, debera efectuarse antes de su
publicacion y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del tramite.

En caso que se pidaladivision o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud,
se consignaran los documentos y se aplicara el tramite que corresponda a la nueva modalidad.

Seccion 1V
Del Tramitedela Solicitud

21. Admitidalasolicitud, laoficinanacional competente examinard, dentro de los
guince dias habiles siguientes a su presentacion, si €lla se gjusta alos aspectos formales
indicados en la presente Decision.

22. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace
referencia el articulo anterior, la oficina nacional competente formularalas observaciones
correspondientes afin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente
los antecedentes dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes a la fecha de notificacion.
Dicho plazo sera prorrogable por una solavez y por un periodo igual, sin que pierda su
prioridad.

Si alaexpiracion del término sefialado € peticionario no presento respuesta alas
observaciones 0 ho complemento |os antecedentes y requisitos formales, se considerara
abandonada |a solicitud.

23. Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud o desde lafecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el
examen de formaaque se refiere el articulo 21, la oficina nacional competente publicara el
aviso, de conformidad con la reglamentacién que a efecto establezca cada Pais Miembro.

24. El expediente no podra ser consultado por terceros mientras no se efectie la
referida publicacion, salvo que medie consentimiento escrito por parte del peticionario. Una
vez efectuada la publicacion, € expediente tendra caracter publico y podra ser consultado.



Cualquiera que pruebe que € peticionario de una patente ha pretendido hacer valer
frente aé los derechos derivados de la solicitud, podra consultar € expediente antes de su
publicacién sin consentimiento de aquél.

25. Dentro del plazo de treinta dias habiles siguientes ala fecha de la publicacién,
quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola vez, observaciones fundamentadas
gue puedan desvirtuar |a patentabilidad de lainvencidn, de conformidad con € procedimiento
que a efecto disponga lalegislacion nacional del Pais Miembro. Las observaciones
temerarias podran ser sancionadas si asi |0 disponen las legislaciones nacionales.

26. Si dentro del plazo previsto en e articulo anterior, se hubieren presentado
observaciones, la oficina nacional competente notificara al peticionario para que dentro de
treinta dias habiles contados a partir de la notificacion, término que podra ser prorrogable por
unasolavez y por e mismo lapso, haga valer, si |o estima conveniente, sus argumentaciones,
presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripcion de la
invencion. A tal efecto, serén aplicables las disposiciones de los articulos 17, 18, 19 o 20,
segun € caso, de la presente Decision.

27. Vencidos los plazos establecidos en |os articul os 25 0 26, segun fuere € caso, la
oficina nacional competente procederd a examinar si la solicitud es o no patentable.

Si durante € examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneracion total o
parcia de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentacion
adicionales 0 complementarios, se le requerira por escrito al solicitante para que, dentro del
plazo maximo de tres meses contados a partir de la notificacion, haga valer los argumentos'y
aclaraciones que considere pertinentes o presente lainformacién o documentacion requerida
Si e solicitante no cumple con el requerimiento en e plazo sefialado, su solicitud se
consideraré abandonada.

28. Laoficinanaciona competente podrarequerir € informe de expertos o de
organismos cientificos o tecnol 6gicos que se consideren idoneos, para que emitan opinion
sobre novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de lainvencion. Asimismo, cuando lo
estime conveniente, podra requerir informes de cualquiera de | as oficinas nacionales
competentes de |os demas Paises Miembros o de terceros paises.

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

30. Lapatente tendra un plazo de duracién de veinte afios, contados a partir de lafecha
de presentacion de la respectiva solicitud.

31. Para€ ordeny clasificacion de las patentes, |os Paises Miembros utilizaran la
Clasificacion Internaciona de Patentes de Invencion.

32. Los Paises Miembros se comprometen a mantenerse reciprocamente informados e
informar ala Junta acerca de | as patentes concedidas 0 denegadas por |as respectivas oficinas



nacionales competentes. Paratal efecto, la Junta enviara alos Paises Miembros las normas o
formatos necesarios para e intercambio de dichainformacion.

33. Todo objeto patentado podrallevar laindicacion del nimero de la patente,
anteponiendo en formavisible “ Patente de Invencién” o lasinicides“P.l.”, yaseaen €
propio producto o en su envase.

Seccion V
Delos Derechos que Confiere la Patente

34. El alcance de la proteccién conferida por la patente estara determinado por €l tenor
delasreivindicaciones. Ladescripciony los dibujos o planos o, en su caso, €l deposito del
material bioldgico, serviran parainterpretarlas.

35. Lapatente confiere asu titular €l derecho deimpedir que terceros, sin su
consentimiento, exploten lainvencion patentada.

El titular no podra gjercer tal derecho, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando setrate de laimportacién del producto patentado que hubiere sido puesto en
el comercio en cualquier pais, con € consentimiento del titular, de un licenciatario o de
cualquier otra persona autorizada para llo;

b) Cuando €l uso tengalugar en el dmbito privado y a escalano comercial; o,

c) Cuando €l uso tengalugar con fines no lucrativos, a nivel experimental, académico o
cientifico.

36. Losderechos conferidos por la patente no podran hacerse valer contra unatercera
persona que, de buenafey antes de lafecha de prioridad o de presentacion de la solicitud
sobre la gue se concedi6 la patente, ya se encontraba utilizando lainvencién en un ambito
privado, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo.

En tal caso, dichatercera personatendrael derecho deiniciar o de continuar, dentro de
cualquier Pais Miembro, la fabricacion del producto o € empleo del procedimiento, segiin
fuese €l caso, pero este derecho solo podra cederse o transferirse junto con el establecimiento
0 laempresa en que se estuviese realizando tal fabricacion o empleo.

Seccion VI
Delas Obligaciones del Titular dela Patente

37. El titular de la patente esta obligado a explotar lainvencion patentada en cualquier
Pais Miembro, directamente 0 através de alguna persona autorizada por él.

38. A los efectos de la presente Decision, se entendera por explotacion, la produccion
industrial del producto objeto de la patente o €l uso integral del proceso patentado junto con la
distribucién y comercializacion de los resultados obtenidos. También se entendera por
explotacion laimportacion, junto con la distribucion y comercializacion del producto
patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado.



39. El titular de la patente estard obligado aregistrar ante la oficina nacional
competente todo contrato que impligue cesion, licencia u otraformade utilizacion dela
patente por terceros a cualquier titulo.

Esta obligacion sera cumplida por € titular o por sus causahabientes, cesionarios,
licenciatarios o cualquiera otra persona que fuere titular de un derecho derivado de la patente.

Seccion V|
Del Régimen deLicencias

40. El titular de una patente podra conceder a otra persona licencia para su explotacion,
sblo mediante contrato escrito.

L os contratos de licencia deberan ser registrados ante el organismo nacional
competente, sin lo cual, no surtiran efectos frente a terceros.

41. El organismo nacional competente no registraralos contratos de licencia parala
explotacion de patentes que no se gjusten alas disposiciones del Régimen Comun de
Tratamiento alos Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licenciasy Regalias.

42. Vencido € plazo de tres afios contados a partir de la concesion de la patente, o de
cuatro afos contados a partir de la solicitud de lamisma, & que resulte mayor, la oficina
nacional competente podra otorgar una licencia obligatoria parala produccién industrial del
producto objeto de la patente 0 €l uso integral del proceso patentado, a solicitud de cuaquier
interesado que no haya obtenido una licencia contractual en condiciones razonables, solo s en
el momento de su peticion la patente no se ha explotado en |os términos que establecen los
articulos 37 y 38 de la presente Decision, en el Pais Miembro donde se solicite lalicencia, o si
la explotacion de lainvencién ha estado suspendida por més de un afio.

Lalicenciaobligatoria no seraconcedidasi € titular de la patente justifica su inaccion
con excusas | egitimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con las
normas internas de cada Pais Miembro.

El titular de lalicencia obligatoria debera pagar a titular de la patente una
compensacion adecuada.

Quien solicite unalicencia obligatoria, debera probar que tiene capacidad técnicay
econdmica pararedizar la produccion industrial del producto objeto de la patente 0 € uso
integral del proceso patentado.

43. Ladecision de concesion delas licencias obligatorias alas que serefiere € articulo
anterior, se hara previanotificacion al titular de la patente, para que dentro de |os sesenta dias
habiles contados a partir de lamisma, si |0 estima conveniente, haga valer sus
argumentaciones.

Dicha decision de concesion establecera el alcance o extension de lamisma,
especificando en particular, €l periodo por € cua se concede, € objeto delalicencia, €
monto y las condiciones de pago de las regalias.



La oficinanacional competente determinarala cuantia de las compensaciones, previa
audiencia de las partes, sobre la base de la amplitud de la explotacion industria de la
invencion objeto de lalicenciay de la cooperacion que pudiera haber obtenido € titular dela
patente parafacilitar |a explotacion industrial de lainvencion, especialmente con relacion ala
provision de los conoci mientos técnicos necesarios; Yy, aotras condiciones que laoficina
estime convenientes para la explotacion de lainvencion.

El reclamo no impedira la explotacion ni gercera ningunainfluencia en los plazos que
se encuentren corriendo. Su interposicion no impedird al titular de la patente percibir, entre
tanto, las regalias determinadas por la oficina nacional competente, en la parte no reclamada.

44. A peticion del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las
licencias podran ser modificadas por la entidad que las aprobo, cuando asi |o justifiquen
nuevos hechos y, en particular, cuando € titular de la patente conceda otralicenciaen
condiciones mas favorables que | as establecidas.

45. El licenciatario estara obligado a explotar lainvencion objeto de lalicencia, lo cual
deberarealizarse, salvo que @ licenciatario justifique su inaccion con excusas legitimas,
dentro del plazo de dos afios contados a partir de la fecha de concesién; en caso contrario, la
misma quedara revocada.

46. Previadeclaratoriadel Gobierno del respectivo Pais Miembro acercade la
existencia de razones de interés publico, de emergencia, o de seguridad nacional, y solo
mientras estas razones permanezcan, €l Gobierno podra someter la patente alicencia
obligatoria en cualquier momento y, en tal caso, la oficinanacional competente podra otorgar
las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de lalicencia seré notificado
cuando sea razonablemente posible.

La decision de concesion de lalicencia obligatoria establecera el alcance o extension de
la misma, especificando en particular, €l periodo por € que se concede, € objeto delalicencia
y e monto y las condiciones de pago de las regalias, sin perjuicio delo previsto en € articulo
49 de |la presente Decision.

En los casos previstos en este articulo, las licencias podran otorgarse para la explotacion
segun lo establecido en los articulos 37 y 38 de la presente Decision.

La concesion de unalicencia obligatoria por razones de interés pablico, no menoscaba
el derecho ddl titular de la patente a seguir explotandola

47. Deoficio o apeticion de parte, la oficina nacional competente, previa calificacion
de laautoridad nacional en materia de libre competencia, podra otorgar licencias obligatorias
cuando se presenten précticas que no correspondan a gjercicio regular del derecho de
propiedad industrial y afecten lalibre competencia, en particular, cuando constituyan un
abuso de la posicion dominante en e mercado por parte del titular de la patente.

Para determinar la procedencia de la compensaci dn econdmicay su eventual monto, se
tendra en cuenta la calificacion efectuada por la autoridad nacional competente.



48. Laoficinanacional competente podra conceder licencia en cuaquier momento, s
ésta es solicitada por € titular de una patente, cuya explotacion requiera necesariamente del
empleo de otra, sempre y cuando dicho titular no haya podido obtener unalicencia
contractual en condiciones razonables. Dichalicenciaestara sujeta, sin perjuicio delo
dispuesto en € articulo 49 de la presente Decision, alo siguiente:

a) Lainvencion reinvindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico
importante, respecto alainvencion reivindicada en la primera patente;

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

c) No podra cederse lalicenciade la primera patente sin la cesion de la segunda
patente.

49. Laslicencias obligatorias estan sujetas alo siguiente:

a) Lalicenciaobligatoriano seraexclusivay no podratransferirse ni concederse
sublicencias, sino con la parte de la empresa gue permite su explotacion industrial y con
consentimiento del titular de la patente. Ello debera constar por escrito y registrarse ante la
oficina nacional competente;

b) Lalicenciaobligatoria sera concedida principal mente para abastecer €l mercado
interno del Pais Miembro que la conceda

L os Paises Miembros no estaran obligados a aplicar o previsto en este literal cuando la
licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad con lo establecido en € articulo 47 de
la presente Decision;

c) Lalicenciaobligatoria podrarevocarse, sin perjuicio de la proteccion adecuada de
los intereses | egitimos del licenciatario, si las circunstancias que le dieron origen han
desaparecido.

50. Salvo lo dispuesto en elarticulo 40 , no surtirén efecto legal alguno las licencias que
no cumplan con las disposiciones de |a presente Seccion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Seccion, el procedimiento paralas licencias
obligatorias sera el que establezcan las legislaciones internas de |os Paises Miembros.

Seccion VI
Dela Proteccién Legal dela Patente

51. El titular o quien se considere con derecho a una patente de conformidad con la
presente Decision, podrainiciar las acciones reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera
lalegislacion nacional del respectivo Pais Miembro.

Sin perjuicio de cualquier otra accion que pueda corresponderle, € titular de la patente,
después de otorgada ésta, podra demandar dafios y perjuicios contraquien, sin €
consentimiento de dicho titular, hubiere explotado €l proceso o producto patentado, cuando



dicha explotacion se hubiese realizado después de la fecha de publicacion de la solicitud de
patente.

En los casos en |os que se alegue unainfraccion a una patente cuyo objeto seaun
procedimiento para obtener un producto, corresponderaa demandado en cuestion probar que
el procedimiento que ha empleado para obtener e producto es diferente del procedimiento
protegido por la patente cuyainfraccion se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba
en contrario, que todo producto idéntico producido sin & consentimiento del titular dela
patente, ha sido obtenido mediante &l procedimiento patentado, Si:

a) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) Existe una posibilidad sustancial de que € producto idéntico haya sido fabricado
mediante el procedimiento y € titular de la patente de éste no puede establecer mediante
esfuerzos razonables cudl hasido & procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses legitimos
del demandado en cuanto ala proteccion de sus secretos comerciales 'y de fabricacion.

Seccion | X
Dela Nulidad dela Patente

52. Laautoridad nacional competente podra decretar, de oficio o0 a peticion de parte, la
nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que:

a) Hayasido concedida en contravencion de cualquiera de las disposiciones de la
presente Decision;

b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y
gue sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran intentarse en
cualquier momento.

Cuando las causales indicadas anteriormente solo fueran aplicables aalgunas de las
reivindicaciones 0 a agunas partes de unareivindicacion, la nulidad se declarara solamente
con respecto atales reinvindicaciones o0 atales partes de lareivindicacion, segin corresponda

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

Seccion X
Dela Caducidad de la Patente
53. Paramantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite,

deberan pagarse | as tasas periodicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina
nacional competente.



Antes de declarar la caducidad de |a patente, |os Paises Miembros concederan un plazo
de seismeses afin que & interesado cumpla con e pago de las tasas a que hace referencia el
parrafo anterior. Durante los plazos referidos, 1a patente o la solicitud en tramite mantendran
su plenavigencia.

CAPITULO I
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

54. Se concedera patente de modelo de utilidad, atoda nuevaforma, configuracion o
disposicion de elementos de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacion del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad,
ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

55. No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidad, |os procedimientos y
materias excluidas de la proteccion por |a patente de invencion.

Asimismo, no se consideraran modelos de utilidad: |as esculturas, las obras de
arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de caracter puramente
estético.

56. Son aplicables alos modelos de utilidad, |as disposiciones sobre patentes de
invencion contenidas en la presente Decision en |o que fuere pertinente.

57. El plazo de duracion del modelo de utilidad sera de diez afos contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud en el respectivo Pais Miembro.

CAPITULO I
DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

58. Serén registrables |os nuevos disefios industriales.

Se considerara como disefio industrial, cualquier reunion de lineas o combinacién de
colores o cuaquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore aun
producto industrial o de artesania para darle una apariencia especial, sin que cambie e destino
o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrén para su fabricacion.

No seran registrables |os disefios industriales referentes aindumentaria, ni aquellos que
sean contrarios alamoral, a orden publico o alas buenas costumbres.

No podran ser registrables |os disefios industriales comprendidos en las prohibiciones
previstas en losarticulos 82 y 83 de la presente Decision.

59. Un disefio industrial no es nuevo si antes de lafecha de la solicitud o de lafechade
prioridad vadlidamente reivindicada, se ha hecho accesible al publico, en cualquier lugar o en
cual quier momento, mediante una descripcion, una utilizacion o por cualquier otro medio.



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

60. Lasolicitud de registro debera contener;
a) ldentificacion del peticionario;

b) Indicacion del género de productos paralos cuaes debe utilizarse el disefio
industrial, asi como laclase ala cua pertenecen dichos productos; .

c) Un gemplar del objeto que lleve @ disefio o una representacién grafica o fotografica
del mismo.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente articulo, ocasionara
que la solicitud se considere, por laoficinanacional competente, como no admitida a tramite
y no se asignara fecha de presentacion.

61. A lasolicitud deberdn acompafiarse, en € momento de su presentacion, los poderes
que fueren necesarios y 10s deméas requisitos que se establezcan en las |egislaciones
nacionales de los Paises Miembros.

62. Admitidalasolicitud, laoficinanacional competente examinard, dentro de los
quince dias habiles siguientes a su presentacion, si €lla se gjusta alos aspectos formales
indicados en € presente Capitulo. Si tal fuerael caso, ordenarala publicacion de la solicitud,
por una sola vez.

63. Dentro de los treinta dias habiles siguientes ala publicacién, cualquier persona que
tenga legitimo interés podra observar €l registro. El trAmite paralas observaciones se sujetara
alos procedimientos establ ecidos para | as observaciones alas solicitudes de patentes de
invencion, en lo que fuere pertinente, y alas que a efecto establezcan las | egislaciones
nacionales de los Paises Miembros.

64. Si no se presentaren observaciones o si éstas fueran rechazadas, |a oficina nacional
competente procedera a practicar el examen de novedad del disefio.

65. El registro de un disefio industrial tendra una duracién de ocho afios, contados
desde la fecha de presentacion de la solicitud.

66. El expediente no podra ser consultado por terceros antes que se efectle la
publicacion, salvo que medie consentimiento escrito por parte del solicitante. Unavez
efectuada la publicacion aludida, e expediente tendra caracter publico y podra ser consultado.

67. Paradl ordeny clasificacion de los disefios industriaes, |os Paises Miembros
utilizarén la Clasificacion Internacional establecida por €l Arreglo de Locarno de 8 de octubre
de 1968.

68. Laprimerasolicitud vaidamente presentada en un Pais Miembro, o en otro pais
gue conceda un trato reciproco alas solicitudes provenientes de los Paises Miembros del
Acuerdo de Cartagena, conferiraa solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad,



por €l término de seis meses, para obtener €l registro en cualquiera de los demés Paises
Miembros.

69. El registro de un disefio industrial conferiraa su titular € derecho aexcluir a
terceros de la explotacion del correspondiente disefio. Ental virtud, € titular del registro
tendra derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,
ofrezca, introduzca en € comercio o utilice comercia mente productos que reproduzcan €
disefio industrial.

El registro también confiere & derecho de actuar contra quien produzca o comercialice
un producto cuyo disefio presente diferencias secundarias con respecto al disefio protegido o
cuya aparienciaseaigual a éste.

El titular podré transferir el disefio o conceder licencias. Todalicenciao cambio de
titular debera registrarse ante la oficina nacional competente.

70. Laautoridad nacional competente podra decretar, de oficio o0 a peticion de parte, la
nulidad del registro, previaaudiencia de |as partes interesadas, siempre que:

a) Hayasido concedido en contravencion de cualquiera de las disposiciones de la
presente Decision;

b) Se hubiere otorgado con base en datos fal sos o inexactos contenidos en la solicitud y
gue sean esenciales.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran intentarse en
cualquier momento.

El registro que fuese declarado nulo, se reputara nulo y sin ningun valor desde lafecha
de la presentacion de la solicitud de registro.

71. Son aplicables, en o pertinente, las disposiciones de la presente Decision sobre
patentes de invencion relativas alos titulares del registro.

CAPITULO IV
DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

72. Quien licitamente tenga control de un secreto industrial, estara protegido contrala
revelacion, adquisicion o uso detal secreto sin su consentimiento, de manera contrariaalas
préacticas | eales de comercio, por parte de terceros, en lamedida que:

a) Lainformacion sea secreta en el sentido que como conjunto o en la configuracion y
composicion precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni facilmente accesible a
las personas integrantes de | os circul os que normal mente manejan el tipo de informacion de
que setrate;

b) Lainformacion tenga un valor comercia efectivo o potencial por ser secreta; v,

¢) Enlascircunstancias dadas, |a persona que legalmente la tenga bgjo control, haya
adoptado medidas razonabl es para mantenerla secreta.



Lainformacion de un secreto industrial necesariamente debera estar referidaala
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; alos métodos o procesos de
produccion; o, alos medios o formas de distribucion o comercializacion de productos o
prestacion de servicios.

73. A los efectos de la presente Decision, no se considerara como secreto industrial
aquellainformacién que sea del dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la
materia o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

No se considerara que entraa dominio publico o que es divulgada por disposicion
legal, aguellainformacion que sea proporcionada a cual quier autoridad por una persona que la
posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros
0 cualesqguiera otros actos de autoridad.

74. Lainformacion que se considere como secreto industrial debera constar en
documentos, medios el ectrénicos 0 magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas u otros
elementos similares.

75. Laproteccion otorgada conforme al articulo 72, perdurara mientras existan las
condiciones ali establecidas.

76. Quien guarde un secreto industrial podra transmitirlo o autorizar €l uso a un tercero.
El usuario autorizado tendrala obligacion de no divulgar € secreto industrial por ningdn
medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitié o autorizé e uso de dicho secreto.

En los convenios en que se transmitan conoci mientos técnicos, asistenciatécnicao
provision de ingenieriabésica o de detalle, se podrén establecer cldusulas de confidencialidad
para proteger los secretos industriales ali contenidos. Dichas clausulas deberan precisar 1os
aspectos que se consideran confidenciales.

77. Toda personaque con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio de
su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya
confidencialidad se le haya prevenido, debera abstenerse de usarlo y derevelarlo sin causa
justificada y sin consentimiento de |a persona que guarde dicho secreto o de su usuario
autorizado.

78. Si como condicion para aprobar |a comercializacion de productos farmoquimicos o
de productos agroguimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, un Pais Miembro
exige la presentacion de datos sobre experimentos o de otro tipo que no se hayan publicado y
gue sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia, dicho Pais Miembro protegera
los datos referidos siempre que su generacion implique un esfuerzo considerable, salvo
cuando la publicacion de tales datos sea necesaria para proteger a publico o cuando se
adopten medidas para garantizar |a proteccion de |os datos contra todo uso comercial desleal.

79. Ninguna persona distinta ala que haya presentado los datos a que serefiere el
articulo anterior podrd, sin autorizacién de esta Ultima, contar con tales datos en apoyo a una
solicitud para aprobacion de un producto, durante un periodo no menor de cinco afos



contados a partir de lafechaen que el Pais Miembro haya concedido ala persona que produjo
los datos, |a aprobacion para poner en e mercado su producto.

Lo dispuesto en e parrafo anterior, no impide que un Pais Miembro lleve a cabo
procedi mientos sumarios de aprobacién para tales productos, sobre |a base de estudios de
bioequivalencia o biodisponibilidad.

80. Cuando un Pais Miembro se apoye en una aprobacion de comercializacién otorgada
por otro Pais, €l plazo de uso exclusivo de lainformacion proporcionada para obtener la
aprobacion a que se refiere € articulo anterior, se contard a partir de lafecha de la primera
aprobacion de comercializacion.

CAPITULOV
DE LASMARCAS

Seccion |
Delos Requisitos para el Registro de Marcas

81. Podran registrarse como marcas |0s signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representacion gréfica.

Se entendera por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en € mercado, los
productos o servicios producidos o comercializados por una persona de |os productos o
servicios idénticos o similares de otra persona.

82. No podran registrarse como marcas |os signos que:
a) No puedan constituir marca conforme a articulo anterior;

b) Consistan en formas usual es de los productos o de sus envases, o en formas o
caracteristicas impuestas por |a naturaleza de la funcion de dicho producto o del servicio de
que setrate;

c) Consistan en formas que den unaventgjafuncional o técnicaal producto o a servicio
al cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en e comercio
para designar o paradescribir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, €l valor, € lugar
de origen, la época de produccion u otros datos, caracteristicas o informaciones de los
productos o de |los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que, en € lengugje corriente o0 en
el uso comercial del pais, sea una designacién comdn o usual de los productos o servicios de
que setrate;

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por
unaforma especifica;

g) Sean contrariosalaley, alamoral, a orden publico o alas buenas costumbres;



h) Puedan engafiar alos medios comerciales o a publico, en particular sobre la
procedencia, la naturaleza, e modo de fabricacion, las caracteristicas o cualidades o la aptitud
para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominacion de origen protegida, consistan en una
indicacion geogréfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusion respecto alos
productos o servicios alos cuales se aplique; 0, que en su empleo puedan inducir al publico a
error con respecto a origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de |os bienes paralos
cuales se usan las marcas,

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas,
siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de
cualquier organizacion internacional, que sean reconocidos oficiamente, sin permiso de la
autoridad competente del Estado o de la organizacién internacional de que setrate. En todo
caso, dichos signos solamente podran registrarse cuando constituyan un el emento accesorio
del distintivo principal;

k) Los signos de conformidad con hormas técnicas, a menos que su registro sea
solicitado por e organismo nacional competente en normas y calidades en |os Paises
Miembros;

|) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en €l territorio del pais, o de cualquier
pais, titulos-valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies
fiscales en generd; v,

m) Consistan en la denominacion de una variedad vegetal protegida o de una
esencialmente derivada de lamisma.

83. Asimismo, no podran registrarse como marcas aquellos signos que, en relacion con
derechos de terceros, presenten algunos de |os siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o0 se asemejen de forma que puedan inducir a publico a error, auna
marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, paralos mismos
productos o servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso delamarca
puedainducir al publico aerror;

b) Sean idénticos 0 se asemejen aun nombre comercial protegido, de acuerdo con las
legislaciones internas de |os Paises Miembros, siempre que dadas |as circunstancias pudiere
inducirse a publico aerror;

C) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercia registrado, siempre que dadas las
circunstancias pudiere inducirse a publico a error;

d) Constituyan lareproduccion, laimitacion, latraduccion o latranscripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en e pais en € que solicita el registro o
en el comercio subregional, o internacional sujeto areciprocidad, por |o0s sectores interesados
y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibicion serd aplicable, con independenciade la
clase, tanto en los casos en los que e uso del signo se destine alos mismos productos o



servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que € uso
se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposicion no sera aplicable cuando € peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

€) Sean similares hasta el punto de producir confusion con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios paralos cuales se
solicita el registro.

Esta disposicion no sera aplicable cuando € peticionario sea el legitimo titular de la
marca notoriamente conocida;

f) Consistan en e nombre completo, apellido, seuddnimo, firma, caricatura o retrato de
una persona natural distinta del peticionario o que seaidentificado por la generaidad del
publico como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona o de sus herederos, de conformidad con |as formalidades establecidas por la
legislacion nacional correspondiente; vy,

g) Lostitulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los persongjesficticios o
simbdlicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que
medie su consentimiento.

84. Paradeterminar si una marca es notoriamente conocida, se tendran en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios.

a) Laextension de su conocimiento entre € publico consumidor como signo distintivo
de los productos o servicios paralos que fue acordada;

b) Laintensidad y € ambito deladifusiény dela publicidad o promocion de lamarca;
c) Laantiguedad de lamarcay su uso constante;
d) El andlisis de produccién y mercadeo de los productos que distingue la marca.

85. A fin defacilitar la proteccion de las marcas notorias, |as oficinas nacionales
competentes establ eceran un sistema adecuado de notificacion e informacion.

86. Cuando la marca conste de un nombre geogréfico, no podra comercializarse €l
producto sin indicarse en éste, en formavisible y claramente legible, € lugar de fabricacion
del producto.

Seccion 11
Del Procedimiento de Registro

87. Lasolicitud de registro de una marca debera presentarse ante |a respectiva oficina
nacional competente, debera comprender una sola clase de productos o serviciosy cumplir
con los siguientes requisitos:

a) Laidentificacion del peticionario;



b) Ladescripcion claray completa de la marca que se pretende registrar;

c) Laindicacién delos productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro
de marca; v,

d) El comprobante de haber pagado |a tasa de presentacion establecida.

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

88. Conlasolicitud se deberan presentar |os siguientes documentos:
a) Los poderes que fueren necesarios;

b) Ladescripcion claray completa de la marca que se pretende registrar para objeto de
su publicacién;

c) Copiadelaprimerasolicitud de marcaen el caso que se reivindigque prioridad,
sefidl @ndola expresamente;

d) Lareproduccion dela marca cuando contenga elementos graficos; 'y,

€) Los demés requisitos que establezcan las legislaciones internas de |os Paises
Miembros.

89. El peticionario de un registro de marca, podra modificar su solicitud inicial
anicamente con relacion a aspectos secundarios. Asimismo, podra eliminar o restringir los
productos o servicios principal mente especificados.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento de la tramitacién, requerir
al peticionario modificaciones alasolicitud. Dicho requerimiento de modificacion se
tramitara de conformidad con |o establecido en € articulo 91 de la presente Decision.

En los casos previstos en € presente articulo, no podra modificarse la solicitud para
cambiar € signo ni para ampliar |os productos o servicios principal mente especificados.

90. Admitidalasolicitud, laoficinanacional competente examinard, dentro de los
quince dias habiles siguientes a su presentacion, si €lla se gjusta alos aspectos formales
indicados en € presente Capitulo.

91. S del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales
establecidos en €l presente Capitulo, la oficina nacional competente notificaraa peticionario
para gue, en un plazo de treinta dias habiles siguientes a su notificacién, subsane las
irregularidades. Este plazo sera prorrogable por una solavez, por treinta dias habiles
adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad.

Si dentro del término sefidlado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud sera
rechazada.



92. Si lasolicitud de registro retine los requisitos formal es establ ecidos en € presente
Capitulo, la oficina nacional competente ordenara la publicacion, por una solavez.

93. Dentro de los treinta dias habiles siguientes ala publicacion, cualquier persona que
tenga legitimo interés, podra presentar observaciones a registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente articulo, se entendera que también tienen legitimo interés para
presentar observaciones en |os demas Paises Miembros, tanto €l titular de una marcaidéntica
o similar para productos o servicios, respecto de los cuales e uso de lamarca puedainducir al
publico a error, como quien primero solicito el registro de esa marca en cualquierade los
Paises Miembros.

94. Laoficinanacional competente no tramitaralas observaciones que estén
comprendidas en alguno de |os siguientes casos.

a) Que laobservacion fuere presentada extemporaneamente;

b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior ala peticion de registro de
marca alacual seobserva;

c) Que se fundamente en convenios o tratados no vigentes en el Pais Miembro en €
cual setramitalasolicitud de registro de marca;

d) Que no haya pagado |las tasas de tramitacion correspondientes.

95. Unavez admitida atramite la observacion y no incurriendo ésta en las causales del
articulo anterior, la oficina nacional competente notificara al peticionario para que, dentro de
treinta dias habiles contados a partir de la notificacion, haga valer sus alegatos, de estimarlo
conveniente.

Vencido €l plazo a que serefiere este articul o, la oficina nacional competente decidira
sobre las observaciones y la concesion o denegacion del registro de marca, lo cua notificara
al peticionario mediante resolucién debidamente motivada.

96. Vencido € plazo establecido en € articulo 93, sin que se hubieren presentado
observaciones, la oficina nacional competente procedera arealizar el examen de
registrabilidad y a otorgar o denegar €l registro de lamarca. Este hecho sera comunicado a
interesado mediante resol ucién debidamente motivada.

97. Se podraconceder € registro de una marca que haya amparado productos o
Servicios en una exposicion realizada en € pais y reconocida oficialmente, que sea solicitada
en el término de seis meses contados a partir del dia en que tales productos o servicios se
exhibieran por primeravez con dichamarca. En ese caso, se podratener por presentadala
solicitud desde |a fecha de exhibicion.

Los hechos a que se refiere e presente articulo se acreditaran con una certificacion
expedida por la autoridad competente de la exposicion, en la cual se mencionaralafechaen
que lamarca se utilizd por primeravez en relacion con los productos o servicios de que se
trate.



98. El registro de unamarcatendra una duracion de diez afios contados a partir de la
fecha de su concesion y podra renovarse por periodos sucesivos de diez afnos.

99. Larenovacion de una marca debera solicitarse ante la oficina nacional competente,
dentro de |os seis meses anteriores alaexpiracion del registro. No obstante, € titular dela
marca gozara de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento
del registro, para solicitar su renovacion acompafiando |os comprobantes de pagos
respectivos, si asi |o disponen las legislaciones internas de los Paises Miembros. Durante €
plazo referido, € registro de marca o la solicitud en trdmite, mantendran su plenavigencia

Larenovacion no exigirala prueba de uso de lamarcay se otorgara de manera
automatica, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento setrata. Ello no obsta,
sin embargo, € derecho del titular arenunciar posteriormente a parte o alatotalidad de los
productos o servicios amparados por dicha marca.

100. Contralasolicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento
del plazo de graciaa que serefiere e articulo anterior, parala mismamarca, por quien fue su
altimo titular, no procederan observaciones con base en €l registro de terceros que hubiesen
coexistido con lamarca solicitada.

101. Los Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional de Nizadel 15 de
junio de 1957 e, igualmente, sus actualizaciones y modificaciones.

Seccion 111
Delos Derechos Conferidos por la Marca

102. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por €l registro de lamisma
ante la respectiva oficina nacional competente.

103. Laprimerasolicitud de un registro de marca validamente presentada en un Pais
Miembro, 0 en otro pais que conceda un trato reciproco alas solicitudes provenientes de los
Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferird a solicitante o a su causahabiente €l
derecho de prioridad por € término de sei's meses contados a partir de lafechade
presentacion de dicha solicitud, para solicitar € registro sobre la mismamarcaen cuaquiera
de los Paises Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberé pretender la
aplicacion a productos o servicios distintos o adicionales alos contemplados en la primera
solicitud.

104. El registro de lamarca confiere asu titular el derecho de actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento realice, con relacion a productos o servicios idénticos o
similares paralos cuales haya sido registrada la marca, alguno de |os actos siguientes:

a) Usar o aplicar lamarca o un signo que se le asemegje, de forma que puedainducir a
publico aerror u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio a titular delamarca;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en e comercio productos con lamarcau
ofrecer servicios en lamisma;

c) Importar o exportar productos con lamarca;



d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar alamarcaregistrada, con relacién a
productos o servicios distintos de aquellos para los cual es se ha registrado la misma, cuando
el uso de ese signo respecto atales productos o servicios pudiese inducir a publico aerror o
confusion, pudiese causar a su titular un dafio econdmico o comercial injusto, o produzca una
dilucion delafuerzadistintivao del valor comercial de dichamarca; o,

e) Cuaquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse andlogo o
asimilable alos literales indicados en € presente articulo.

105. Siempre gque se haga de buenafe y no constituya uso atitulo de marca, |os terceros
podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio
nombre, domicilio o seudénimo; el uso de un nombre geogréfico; o, de cualquier otra
indicacion ciertarelativa ala especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o
época de produccion de sus productos o de la prestacion de sus servicios u otras
caracteristicas de éstos; siempre que tal uso se limite a propésitos de identificacion o de
informacion y no sea capaz de inducir al publico a error sobre la procedencia de los productos
0 servicios.

El registro de lamarcano confiere asu titular el derecho de prohibir aun tercero usar la
marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados; o, usar lamarca paraindicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca
registrada; siempre quetal uso seade buenafe, se limite al propésito deinformacion al
publico y no sea susceptible de inducirlo a error o confusion sobre € origen empresarial de
los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podra gjercitar las acciones del caso, frente aterceros
gue utilicen en € trafico econdmico y sin su consentimiento, unamarca o signo idéntico o
semegante paradistinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dichaidentidad
o similitud induzca a publico aerror.

106. El derecho conferido por € registro de lamarca no concede a su titular la
posibilidad de prohibir a un tercero la utilizacion de lamisma, con relacion alos productos
marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que
hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos licitamente en el comercio naciona de
cualquier pais por éstos, siempre y cuando las caracteristicas de |os productos no hubiesen
sido modificadas o ateradas durante su comercializacion.

107. Cuando en la Subregidn existan registros sobre una marcaidénticao similar a
nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la
comerciaizacion de las mercancias o servicios identificados con esamarcaen e territorio del
respectivo Pais Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que
permitan dicha comercializacion.

En caso de llegarse atales acuerdos, |as partes deberan adoptar |as previsiones
necesarias para evitar la confusion del publico respecto del origen de las mercancias o
servicios de que setrate, incluyendo lo relativo alaidentificacion del origen de los productos
0 SEervicios en cuestion con caracteres destacados y proporcionales alos mismos parala



debidainformacion a publico consumidor. Esos acuerdos deberadn inscribirse en las oficinas
nacional es competentes y respetar |as normas sobre practicas comerciales y promocion de la
competencia.

En cuaquier caso, no se prohibiralaimportacion de un producto o servicio que se
encuentre en la situacion descritaen el primer parrafo de este articulo, cuando la marca no
esté siendo utilizada en €l territorio del paisimportador, seguin lo dispuesto en el primer
parrafo del articulo 110, salvo que € titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional
competente, que la no utilizacién de la marca obedece a causas justificadas.

Seccion 1V
Dela Cancelacion ddl Registro

108. Laoficinanaciona competente cancelara € registro de unamarcaasolicitud de
cualquier personainteresada, cuando sin motivo justificado, lamarca no se hubiese utilizado
en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular o por € licenciatario de éste, durante
los tres afios consecutivos precedentes ala fecha en que seinicie laaccién de cancelacion. La
cancelacion de un registro por falta de uso de la marca también podra solicitarse como
defensa en un procedimiento de infraccion, de observacion o de nulidad interpuestos con base
en lamarca no usada.

Se entenderan como medios de prueba sobre la utilizacion de la marcalos siguientes:

1. Lasfacturas comerciales que demuestren laregularidad y la cantidad de
comerciaizacion a menos durante el afio anterior alafechadeiniciacion delaaccion de
cancelacion por no uso de lamarca.

2. Losinventarios de las mercancias identificadas con la marca cuya existencia se
encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la produccion o
en las ventas, a menos durante € afio anterior alafechadeiniciacion delaaccion de
cancelacion por no uso de lamarca.

3. Cuaquier otro medio de prueba permitido por lalegislacion del Pais Miembro donde
se solicite la cancel acion.

Lapruebadel uso de lamarca corresponderaal titular del registro.

El registro no podra cancelarse cuando € titular demuestre que lafalta de uso se debi6 a
fuerza mayor, caso fortuito o restricciones alas importaciones u otros requisitos oficiales
impuestos alos bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelara el registro de unamarca, a peticion
del titular legitimo, cuando ésta seaidénticao similar a una marca que hubiese sido
notoriamente conocida, de acuerdo con lalegislacion vigente, a momento de solicitarse el
registro.

109. Recibida unasolicitud de cancelacion, la oficina nacional competente notificara al
titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta dias habiles contados a partir



de la notificacion, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar €l uso dela
marca.

Vencido € plazo a que serefiere este articul o, la oficina nacional competente decidira
sobre la cancelacion o no del registro delamarca, lo cua notificard alas partes, mediante
resolucién debidamente motivada.

110. Seentendera gue una marca se encuentra en uso cuando |os productos o servicios
que ella distingue han sido puestos en e comercio o0 se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca, en lacantidad y del modo que normal mente corresponde, teniendo en cuenta
la naturaleza de |os productos o servicios y las modalidades bajo | as cual es se efectlia su
comerciaizacion en el mercado.

También se considerara usada una marca, cuando distinga productos destinados
exclusivamente ala exportacion desde cua quiera de |os Paises Miembros, segun lo
establecido en € parrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de laforma en que fue registrada solo en
cuanto a detalles o0 elementos que no ateren su caracter distintivo, no motivarala cancelacion
del registro por falta de uso, ni disminuirala proteccién que corresponda ala marca.

111. Lapersonague obtenga unaresolucion favorable, tendra derecho preferente a
registro, si 1o solicita dentro de los tres meses siguientes alafecha en la que quede firme la
providencia que dé término a procedimiento de cancelacion de la marca.

112. El titular de un registro de marca podra renunciar a sus derechos sobre € registro.

Cuando larenunciafuese parcial, la cancelacion del registro abarcara solo |os productos
o servicios alos que € titular haya renunciado.

No se admitiralarenuncias sobre la marca existen derechos en favor de terceros,
embargos o licencias inscritos en la oficina nacional competente, salvo que exista
consentimiento expreso de |os titulares de dichos derechos.

Larenunciaalamarca solo surtira efectos cuando se haya producido lainscripcion en
los libros de registro correspondientes, llevados a efecto por la oficina nacional competente.

Seccion V
Dela Nulidad del Registro

113. Laautoridad nacional competente podra decretar, de oficio 0 a peticion de parte
interesada, lanulidad del registro de unamarca, previa audiencia de las partes interesadas,
cuando:

a) El registro se haya concedido en contravencién de cualquiera de las disposiciones de
la presente Decision;



b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente
declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la
solicitud y que sean esenciaes,

c) El registro se haya obtenido de malafe. Se consideran casos de malafe, entre otros,
los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en
el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con
aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando lasolicitud de registro hubiere sido presentada o €l registro hubiere sido
obtenido por quien desarrolla como actividad habitual €l registro de marcas para su
comerciaizacion.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo, podran solicitarse en
cual quier momento.

Seccion VI
Dela Caducidad del Registro

114. El registro delamarca caducarasi € titular no solicitalarenovacion, dentro del
término legal, incluido & periodo de gracia, de acuerdo con |o establecido en la presente
Decision.

Asimismo, sera causal de caducidad |afalta de pago de las tasas, en los términos que
acuerde lalegislacion nacional del Pais Miembro.

Seccion VI
DelasLicenciasy Transferencias delas Marcas

115. El titular de unamarca de productos o de servicios, registraday vigente, podra
cederlaen uso o transferirla por contrato escrito.

116. Lascesionesy transferencias de las marcas que se efectien de acuerdo con la
legislacion de cada Pais Miembro, deberan registrarse ante la oficina nacional competente.

117. Los contratos de licencia deberan ser registrados en €l organismo competente del
respectivo Pais Miembro, no podran contener |as clausulas restrictivas del comercio y deberan
ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con € Régimen
Comun de Tratamiento alos Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licenciasy
Regalias.

Seccion VI
Delos Lemas Comerciales

118. Los Paises Miembros podran registrar como marcalos lemas comerciales, de
conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.



Se entiende por lema comercial |a palabra, frase o leyenda utilizada como complemento
de unamarca.

119. Lasolicitud de registro de un lema comercia debera especificar lamarca
solicitada o registrada con la cual se usara

120. No podran registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o
marcas similares o0 expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

121. Unlemacomercia deberaser transferido conjuntamente con € signo marcario al
cual seasociay su vigenciaestara sujetaaladel signo.

122. Seran aplicables a esta Seccion, en lo pertinente, las disposiciones relativas a
Capitulo de Marcas de la presente Decision.

Seccion | X
Delas Mar cas Colectivas

123. Se entendera por marca colectivatoda marca que sirve para distinguir € origen o
cualquier otra caracteristica comin de productos o de servicios de empresas diferentes que
utilizan lamarcabgjo € control del titular.

124. Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones, 0 grupos de personas, |egalmente establecidos, podran solicitar € registro de
marca colectiva para distinguir en el mercado, |os productos o servicios de sus integrantes
respecto de quienes no forman parte de dichas asociaciones, organizaciones o grupos de
personas.

125. Lasolicitud de registro deberaindicar que se trata de una marca colectivaeir
acompahnada de:

a) Copiade los estatutos de la asociacion, organizacion o grupo de personas que
solicite el registro de la marca colectiva;

b) Copiadelasreglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de
los productos o servicios,

c) Laindicacion delas condicionesy laforma cdmo la marca colectiva debe utilizarse
en |os mismos;

d) Lalistadeintegrantes; vy,

€) Losdemés requisitos que establezcan |as |egislaciones internas de los Paises
Miembros.

Unavez obtenido €l registro de marca colectiva, la asociacion, organizacion o grupo de
personas, deberainformar al organismo nacional competente de cualquier cambio que se
produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente articulo.



126. Lamarca colectiva podra ser transmitida a terceras personas, siempre y cuando
cuente con la autorizacion de la asociacién, organizacion o grupo de personas, asi como con €l
consentimiento de la oficina nacional competente. En cualquier caso, su uso quedara
reservado alos integrantes de la asociacion, organizacion o grupo de personas.

Lamarca colectiva no podra ser objeto de licencia en favor de personas distintas a
aguellas autorizadas a usar la marca, de acuerdo con € reglamento de empleo de lamisma.

127. Las marcas colectivas y sus respectivos reglamentos nacionales, se regiran por o
establecido en e Capitulo de Marcas de la presente Decision, en lo que fuere pertinente. Sin
perjuicio de ello, €l tramite de la solicitud de la marca colectiva se regira por las disposiciones
nacionales de cada Pais Miembro.

CAPITULO VI
DEL NOMBRE COMERCIAL

128. El nombre comercial sera protegido por los Paises Miembros sin obligacion de
depdsito o deregistro. En caso de que lalegislacion interna contemple un sistema de registro
se aplicarén las normas pertinentes del Capitulo sobre Marcas de la presente Decision, asi
como lareglamentacion que paratal efecto establezca el respectivo Pais Miembro.

CAPITULO VII
DE LASDENOMINACIONES DE ORIGEN

129. Se entendera por Denominacion de Origen, unaindicacion geografica constituida
por la denominacién de un pais, de unaregion o un lugar determinado, o constituida por una
denominacion que sin ser lade un pais, unaregion o un lugar determinado se refiere aun area
geogréfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellosy cuyas
cualidades o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio geografico en e cua
se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

130. Lautilizacion de denominaciones de origen con relacion alos productos naturales,
agricolas, artesanales o industriales provenientes de |os Paises Miembros, queda reservada
exclusivamente paralos productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos
de produccion o de fabricacion en lalocalidad o region del Pais Miembro designada o
evocada por dicha denominacion.

131. El derecho de utilizacion exclusiva de las denominaciones de origen seinicia con
ladeclaracion que a efecto emitala oficina nacional competente. El uso de las mismas por
personas no autorizadas, sera considerado un acto de competencia desleal objeto de sancion,
incluyendo los casos en que vengan acompafiadas de indicaciones tal es como género, tipo,
imitacion y otras similares que creen confusion en e consumidor.

132. No podran ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

a) No se gusten aladefinicion contenidaen e articulo 129;



b) Sean contrarias alas buenas costumbres 0 a orden publico o que pudieran inducir a
error a publico sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricacion o las
caracteristicas o cualidades de | os respectivos productos;

c) Sean indicaciones comunes o genéricas paradistinguir € producto de que se trate,
entendiéndose por €llo las consideradas como tales tanto por |os conocedores de lamateria
como por € publico en general.

133. Ladeclaracion de proteccién de una denominacion de origen se hard de oficioo a
peticion de quienes demuestren tener legitimo interés, entendiéndose por tales, |las personas
fisicas 0 morales que directamente se dediquen ala extraccion, produccion o elaboracién del
producto o los productos que se pretendan amparar con ladenominacion de origen. Las
autoridades estatal es, departamental es, provinciales o municipales, también se consideraran
interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

134. Lasolicitud de declaracion de proteccion de una denominacion de origen se hara
por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar:

a) Nombre, domicilio, residenciay nacionalidad del o los solicitantes, asi como €l
interés juridico;

b) Ladenominacion de origen solicitada;

c) El area geogréafica de produccion, extraccion o elaboracion del producto que se
distinguira con la denominacion, delimitandola atendiendo caracteres geograficos y divisiones
politicas;

d) Ladescripcion detallada del producto o los productos que distinguirala
denominacion solicitada, asi como sus caracteristicas,

e) Cuaquieraotraindicacion dispuesta por la oficina nacional competente.

135. Admitidalasolicitud, la oficina nacional competente analizard, dentro de los
treinta dias hébiles siguientes, si cumple con los requisitos previstos en € presente Capitulo y
con aguellos establecidos por las legislaciones internas de |os Paises Miembros, siguiendo
posteriormente € procedi miento relativo a publicacion de la solicitud y presentacion de las
observaciones previsto para el registro de marcas de la presente Decision.

136. Lavigenciade ladeclaracién que confiera derechos exclusivos de utilizacion de
una denominacion de origen, estara determinada por |a subsistencia de las condiciones que la
motivaron, ajuicio de la oficina nacional competente, la cual podra declarar €l término de su
vigenciasi dichas condiciones no se han mantenido. No obstante, |os interesados podran
solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su
proteccion, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas
de cada Pais Miembro.

137. Laautorizacién para utilizar una denominacién de origen cuya proteccion declaré
la oficina nacional competente, debera ser solicitada ante ésta por |as personas que:



a) Directamente se dediquen ala extraccion, produccion o elaboracion de los productos
distinguidos por la denominacion de origen;

b) Realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaracion;
¢) Cumplan con otros requisitos requeridos por |as oficinas nacional es competentes.

138. Laautorizacién debera ser otorgada o denegada por la oficina nacional competente
en un lapso de quince dias habiles contados a partir de lafecha de presentacion de la solicitud.

139. Laautorizacion para el uso de una denominacion de origen protegida tendra una
duracion de diez afios, pudiendo ser renovada por periodos iguales, de conformidad con €l
procedimiento paralarenovacion de marcas establecido en la presente Decision.

140. Laoficinanaciona competente podra declarar, de oficio 0 a peticién de parte, la
nulidad de la autorizacion para el uso de una denominacion de origen protegida, previa
audiencia de las partes, si fue concedida en contravencion ala presente Decision.

141. Laautorizacién para utilizar una denominacién de origen protegida, caducara si no
se solicita su renovacion dentro de los plazos previstos paralarenovacion de marcas de la
presente Decision.

De lamismaforma, serd motivo de caducidad lafalta de pago de las tasas, en los
términos que acuerde lalegislacion nacional de cada Pais Miembro.

142. Las oficinas nacional es competentes podran declarar |a proteccién de
denominaciones de origen de paises de la Subregion, cuando la solicitud laformulen sus
productores, extractores, fabricantes o artesanos gue tengan legitimo interés o las autoridades
publicas de los mismos. En e caso de terceros paises, |as oficinas naciona es competentes
podran declarar la proteccién, siempre que ello esté previsto en algun convenio del cua €
Pais Miembro sea parte, 0 cuando €l tercer pais |le conceda reciprocidad de trato en la materia.
Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas
como tales en sus paises de origen.

L as denominaciones de origen protegidas en otros paises no seran consideradas
comunes o genéricas paradistinguir algun producto, mientras subsista dicha proteccion.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

143. Los Paises Miembros, mediante sus | egislaciones nacionales o acuerdos
internacional es, podran fortalecer |os derechos de Propiedad Industrial conferidos en la
presente Decision. En estos casos, 10s Paises Miembros se comprometen ainformar ala
Comision acerca de estas medidas.

144. Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en |a presente Decision,
seran regulados por lalegislacion nacional de los Paises Miembros.



145. Las oficinas nacional es competentes podran establ ecer |as tasas que consideren
necesarias para latramitacion de los procedimientos a que hace referencia la presente
Decision.

146. Los Paises Miembros, con miras ala consolidacién de un sistemade
administracion comunitaria, se comprometen a garantizar lamejor aplicacion de las
disposiciones contenidas en |la presente Decision. Asimismo, se comprometen a fortal ecer,
propender ala autonomiay modernizar |as oficinas nacionales competentes y los sistemas y
servicios de informacion relativos a estado de latécnica

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de informacion entre los Paises
Miembros, |as oficinas nacionales competentes enviaran |o antes posible a partir de su
publicacion, |as respectivas Gacetas 0 Boletines de la Propiedad Industrial, alas oficinas
nacional es competentes de |os demas Paises Miembros. Estas Gacetas o Boletines serén
colocados para consulta del publico en la oficina de destino.

147. Los Paises Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos
administrativos a fin de salvaguardar |os derechos y obligaciones que correspondan alos
particulares, de conformidad con la presente Decision.

DISPOSICION FINAL

Unica. Paralos efectos de la presente Decision, entiéndase como Oficina Nacional
Competente, al 6rgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial.

Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, a 6rgano designado al
efecto por lalegislacion nacional sobre la materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Todo derecho de propiedad industrial validamente concedido de conformidad
con lalegislacion existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente
Decision, subsistira por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce,
obligaciones, licencias, renovaciones y prorrogas, se aplicaran las normas contenidas en la
presente Decision.

Segunda. La presente Decision se aplicara en los Paises Miembros a partir del 1 de
enero de 1994.

Dada en la ciudad de Santafé de Bogota, Colombia, alos veintiun dias del mes de
octubre de mil novecientos noventay tres.
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