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DECISION 486
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS:

El Articulo 27 del Acuerdo de Cartagena y la Decision 344 dz la
Comision,

DECIDE
Sustituir la Decision 344 por la siguiente Decision:
REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

TITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Del Trato Nacional

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

Asimismo, podran conceder dicho trato a los nacionales de un tercer
pais, bajo las condiciones que prevea la legislacién interna del respectivo
Pais Miembro

Del Trato de la Nacidén mas Favorecida

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

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

De! Patrimonio Bioldgico y Geneético y de los Conocimientos
Tradicionales

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

Los Paises Miembros reconocen el derecho vy la facultad para decidir de
las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, sobre sus
conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decision se aplicaran e interpretaran de
manera gue no contravengan a las establecidas por la Decision 391, con
sus modificaciones vigentes.
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De los Términos y Plazos

Articulo 4 - Los plazos relativos a tramites previstos en la presznts

Decision sujetos a notificacién o publicacidn se contaran a parir del dia
siguiente a aquel en que se realice la notificacién o publicacion del acto
de que se trate, salvo disposicion en contrario de la presente Decisidn.

Articulo 5 - Siempre que en la presente Decision no exista disgosicion en
contrario, cuando los plazos se sefialen por dias, se entendera que éstos
son habiles Si el plazo se fija en meses o afios se computarz dz facha a
fecha Sien el mes de vencimiento no hubiere dia equivalentz a aquel en
que comienza el cdmputo se entendera quie el plazo vence el titimo dia
del mes Cuando el ltimo dia del plazo sea inhabil, se entenczra
prorrogado al primer dia habil siguiente

De las Notificaciones

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

Del ldioma

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

Articulo 8 - Los documentos que se tramiten ante las oficinas nzazionales
competentes deberan presentarse en idioma castellano. En czso
contrario, deberd acompafiarse una traduccion simple en dicho igioma.
Sin embargo, la oficina nacional competente podra dispensar ¢z Ia
presentacion de traducciones de los documentos cuando asi o considere
conveniente,

De la Reivindicacion de Prioridad

Articulo 8 - La primera solicitud de patente de invencion o de mozalo de
utilidad, o de registro de disefio industrial o de marca, validamznis
presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad nacionzl, regional
o internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algin
tratado que establezca un derecho de prioridad analogo al quz establece
la presente Decisidn, conferira al solicitante o a su causahabisnis un
derecho de prioridad para solicitar en el Pafs Miembro una pz‘zniz o un
registro respecto de la misma materia El alcance y los efectcs del
derecho de prioridad seran los previstos en el Convenio de Pzris para la
proteccion de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior
presentada ante la oficina nacional competente del mismo Pais hMiembro,
siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de
prioridad previo En tal caso, la presentacion de la solicitud postzerior
invocando el derecho de prioridad implicara el abandono de Iz solicitud
anterior con respecto a la materia que fuese comtn a ambas

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda soliciug
validamente admitida a tramite conforme a lo previsto en los Ariiculos 33,
119y 140 de la presente Decision, o en los tratados que resutien
aplicables

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

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

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

La declaracion y la documentacion pertinente deberan presentarse,
conjunta o separadamente, con la solicitud o, a mas tardar, dentro de los
siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de
presentacion de la solicitud cuya prioridad se invocar

a) en el caso de solicitudes de patente de invencion o de modelo de
utilidad dieciseis meses, v,

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

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

Para efectos del derecho de prioridad, no se exigirén otras formalidades
adicionales a las dispuestas en el presente articulo.

Articulo 11.- El incumplimiento de los plazos, de la presentacion de los
documentos o del pago de la tasa, acarreara la pérdida de |a prioridad
invocada

Del Desistimiento y Abandono

Articulo 12 - El solicitante podra desistir de su solicitud en cualquier
momento del tramite. El desistimiento de una solicitud de patente o de
registro da por terminada la instancia administrativa a partir de la
declaracion de la oficina nacional competente, perdiéndose la fecha de
presentacion atribuida

Si se presentara el desistimiento antes de la publicacion de la solicitud,
ésta no sera publicada. Tratdndose de solicitudes de patente de
invencion o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial, las
mismas se mantendran en reserva y no podran ser consultadas sin
autorizacion escrita del solicitante, salvo que hubiese transcurrido el
plazo previsto en el articulo 40,

Articulo 13 - Lo dispuesto en el articulo precedente sera de aplicacion a
los casos de abandono del tramite de la solicitud, en lo que fuere
pertinente

TITULO |l
DE LAS PATENTES DE INVENCION

CAPITULO | ‘
De los Requisitos de Patentabilidad

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

Articulo 15 - No se consideraran invenciones;

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;
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b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza,
los procesos biologicos naturales, el material bioldgico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o
germoplasma de cualquier ser vivo natural;

c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho
de autor,

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econdmico-comerciales,

e) los programas de ordenadores o el soporte logico, como tales; vy,
f) las formas de presentar informacion.

Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcidn escrita u oral, utilizacién, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara dentro de! estado de la técnica, el contenido de una solicitud
de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o
de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha
anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto
en el articulo 40

Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara
en consideracion la divulgacion ocurrida dentro del afio precedente a la
fecha de la presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o dentro del
afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada,
siempre que tal divulgacion hubiese provenido de

a) el inventor o su causahabiente,

b) una oficina nacional competente que, en contravencion de la norma
que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente
presentada por el inventor o su causahabiente, o,

c) un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o
indirectamente del inventor o su causahabiente.

Asticulo 18 - Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica

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

Articulo 20.- No serén patentables:

a) las invenciones cuya explotacidn comercial en el territorio del Pals
Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el
orden ptblico o la moral A estos efectos la explotacion comercial de una
invencidn no se considerara contraria at orden publico o a la moral solo
debido a la existencia de una disposicion legal o administrativa que
prohiba o que regule dicha explotacion,
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b) las invenciones cuya explotacion comercial en el Pais Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la szlud o la
vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o
el medio ambiente. A estos efectos la explotacion comercial de una
invencion no se considerara contraria a la salud o la vida de lzs
personas, de los animales, o para la preservacion de los vegstales o del
medio ambiente so6lo por razon de existir una disposicion lega! o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién,

c) las plantas, los animales y los procedimientos esenciaiments
biologicos para la produccion de plantas o animales que no sean
procedimientos no biologicos o microbioldgicos,

d) los meétodos terapéuticos o quirlrgicos para el tratamiento humano o
animal, asi como los métodos de diagnostico aplicados a los seres
humanos o a animales

Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con &l articulo
16 de la presente Decision, no seran objeto de nueva patente, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido
por la patente inicial.

CAPITULO !
De los Titulares de la Patente

Articulo 22 - El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho
podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.

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

Si varias personas hicieran conjuntamente una invencion, el derecho a la
patente corresponde en comin a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invencion, independientemente
unas de otras, la patente se concedera a aquella o0 a su causzhabiente
que primero presente la solicitud correspondiente o que invogus Iz
prioridad de fecha mas antigua.

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

Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus
investigaciones deberan reinvertir parte de las regalias que reciben por la
comercializacion de tales invenciones, con el proposito de gensrar
fondos continuos de investigacion y estimular a los investigadores,
haciéndolos participes de los rendimientos de las innovacionss, de
acuerdo con la legislacion de cada Pais Miembro.

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

CAPITULO Ill
De las Solicitudes de Patente

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

Articulo 26 - La solicitud para obtener una patente de invencion s
presentara ante la oficina nacional competente y debera contener lo
siguiente:
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a) el petitorio,
b) la descripcion;
¢) una o mas reivindicaciones;

d) uno 0 mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender fa
invencion, los que se consideraran parte integrante de la descripcion:

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

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o
desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus producios

derivados de los que cualquiera de los Pafses Miembros es pzis de
origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o
autorizacion de uso de los conocimientos tradicionales de las
comunidades indigenas, afroamericanas o locales de los Paisss
Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya proteccion se
solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros es pals de
origen, de acuerdo a lo establecido en la Decision 391 y sus
modificaciones y reglamentaciones vigentes,

j) de ser el caso, el certificado de depdsito del material bioldgico, y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del
derecho a la patente del inventor al solicitante o0 a su causanis

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

a) el requerimiento de concesién de la patente,
b) el nombre v la direccion del solicitante,

¢) la nacionalidad o domicilio de!l solicitante. Cuando éste fuese una
persona juridica, debera indicarse el lugar de constitucion,

d) el nombre de la invencion,

e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo
solicitante,

f) de ser el caso, el nombre y la direccion del representante lzgal del
solicitante;

g) la firma de! solicitante o de su representante legal, y,

h) de ser el caso, la fecha, el nimero y la oficina de presentacion de toda
solicitud de patente u otro titulo de proteccion que se hubiese presentado
u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que
se refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la
solicitud presentada en el Pais Miembro.

Articulo 28.- La descripcion debera divulgar la invencion de manera
suficientemente clara y completa para su comprension y para que una
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persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda
ejecutarta La descripcion de la invencion indicara el nombre de la
invencion e incluird fa siguiente informacion.

a) el sector tecnologico al que se refiere o al cual se aplica la invencidn;

b) Ia tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese til para la
comprension y el examen de la invencidn, y las referencias a los
documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia,

c) una descripcion de la invencion en términos que permitan la
comprension del problema téecnico y de la solucion apartada por la

invencion, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto
a la tecnologia anterior,

d) una resefa sobre los dibujos, cuando los hubiera,

e) una descripcidn de la mejor manera conocida por el solicitante para
ejecutar o llevar a la practica la invencion, utilizando ejemplos y
referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; vy,

f) una indicacion de la manera en que la invencion satisface la condicion
de ser susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la
descripcion o de la naturaleza de la invencién.

Articulo 29.- Cuando la invenciédn se refiera a un producto o a un
procedimiento relativo a un material bioldgico y la invencion no pueda
describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una
persona capacitada en la materia técnica, la descripcion debera
complementarse con un deposito de dicho material.

El depdsito debera efectuarse, a mas tardar en la fecha de presentacion
de la solicitud en el Pais Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de
presentacién de la solicitud cuya prioridad se invoque. Seran validos las
depositos efectuados ante una autoridad internacional reconocida
conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento internacional
del Deposito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en
Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institucion reconocida por 1a
oficina nacional competente para estos efectos En estos casos, la
descripcion indicara el nombre y direccidn de la institucion de depdsito, la
fecha del depasito y el nimero de depdsito atribuido por tal institucion.

El deposito del material biolbgico sdlo serd valido para efectos de la
concesion de una patente si se hace en condiciones que permitan a
cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a mas
tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el articulo
40

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

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una
reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que se desea
proteger sin referencia a otra reivindicacién anterior Una reivindicacion
sera dependiente cuando defina la materia que se desea proteger
refiriéndose a una reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se
refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una
reivindicacion dependiente multiple.

Articulo 31.- El resumen consistira en una sintesis de la divulgacion
técnica contenida en la solicitud de patente Dicho resumen servira sélo
para fines de informacién técnica y no tendra efecto alguno para
interpretar el alcance de la proteccion conferida por la patente

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



	
	
	
	
	
	
	
	

