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Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitacion de Ia solicitud,
la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algin
elemento de la solicitud, podra exigir que se presenten las prusbas
necesarias

Articulo 33 - Se considerara como fecha de presentacion de la solicitud,
la de su recepeion por la oficina nacional competente, siempre que al
momento de fa recepcion hubiera contenido al menos lo siguieate

a) la indicacion de que se solicita la concesion de una patente,

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona qus presenta

la solicitud, o gue permitan a la oficina nacional competente comunicarse
con esa persona,;

¢) la descripcién de la invencion,
d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; v,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

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 admitida a tramite y no se le asignara
fecha de presentacion.

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

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

Articulo 35 - El solicitante de una patente de invencion podra pzdir, en
cualquier momento del tramite, que su solicitud se convierta en una
solicitud de patente de modelo de utilidad La conversidn de Iz solicitud
solo procederd cuando la naturaleza de la invencion lo permita

L.a peticion de conversion de una solicitud podra presentarse sdlo una
vez La solicitud convertida mantendra la fecha de presentacion de la
solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podran sugerir la conversion de la
solicitud en cualguier momento del tramite, asi como disponer €l cobro
de una tasa adicional para la presentacion de las solicitudes de
conversion.

El solicitante podré aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que
si ésta es rechazada, se continuard la tramitacién del expedienie en la
modalidad solicitada originalmente

Articulo 36 - El solicitante podrd, en cualquier momento del tramite,
dividir su solicitud en dos 0 mas fraccionarias, pero ninguna de éstas
podréa implicar una ampliacion de la proteccion que corresponda a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite,
requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el
requisito de unidad de invencidn.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de presentacion y,
en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.
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En caso de haberse invocado prioridades multiples o parciales, el
solicitante o la oficina nacional competente, indicara la fecha o fechas de
prioridad que corresponda a las materias que deberan quedar cubiertas
por cada una de las solicitudes fraccionarias

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

Articulo 37.- El solicitante podrd, en cualquier momento del tramite,
fusionar dos 0 mas solicitudes en una sola, pero ello no podra implicar

una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en las solicitudes iniciales.

No procedera la fusion cuando la solicitud fusionada comprendiera
invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invencion
conforme al articulo 25

La solicitud fusionada se beneficiara de la fecha de presentaciony, en su
caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia
contenida en las solicitudes iniciales,

CAPITULO IV
Del Tramite de la Solicitud

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

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

Si a la expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerara abandonadz y perdera su
prelacion Sin perjuicio de ello, 1a oficina nacional competente guardara
la confidencialidad de la solicitud.

Articulo 40 - Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o cuando fuese el
caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente
tendra caracter plblico y podra ser consultado, y la oficina nacional
competente ordenara la publicacién de la solicitud de conformidad con
las disposiciones nacionales

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante podra
pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se
haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional
competente ordenara su publicacion

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

Cualquiera que pruebe que el solicitante de una patente ha pretendido
hacer valer frente a &l los derechos derivados de la solicitud, podra
consultar el expediente antes de su publicacién aun sin consentimiento
de aquél

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

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

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen
las normas nacionales

Articulo 43 - Si se hubiere presentado oposicidn, la oficina nacional
competente notificara al solicitante para que dentro de los sesenta dias
siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos 0
redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripcion de la invencion,
si lo estima conveniente

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una sola
vez, un plazo adicional de sesenta dias para la contestacion

Articulo 44 - Dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicacion de la solicitud, independientemente que se hubieren
presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine si la
invencion es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa
para la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que
el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caera
en abandono

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

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

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo
sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimantos
para la concesion, fa oficina nacional competente denegara la patente.

Articulo 46 - La oficina nacional competente podré requerir el informe de
expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos que se consideren
idéneos, para que emitan opinion sobre la patentabilidad de la invencion.
Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de
otras oficinas de propiedad industrial

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

a) copia de la solicitud extranjera,

b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

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

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

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

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

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del

plazo sefalado en el presente articulo la oficina nacional competente
denegara la patente

Articulo 47 - A pedido del solicitante, la oficina nacional comgetente
podra suspender la tramitacion de la solicitud de patente cuzndo algtin
documento que deba presentarse conforme a los literales b) y ¢) del
articulo 46 aun no se hubiese obtenido o estuviese en tramiiz ante una
autoridad extranjera

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

Articulo 49.- Para el orden y clasificacion de las patentes, los Paises
Miembros utilizaran la Clastificacion Internacional de Patentes de
Invencidn establecida por el Arreglo de Estrasburgo relativo 2 la
Clasificacién Internacional de Patentes de 1971, con sus mcdificaciones
vigentes

CAPITULO V
De los Derechos que confiere la Patente

Articulo 50.- La patente tendré un plazo de duracion de veinte afios
contado a partir de la fecha de presentacion de la respective solicitud en
el Pais Miembro.

Articulo 51.- El alcance de la proteccion conferida por la paienie estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los
dibujos, o en su caso, el material bioldgico depositado, servirén para
interpretarias

Articulo 52 - La patente confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas que no tengan su consentimiento, realizer cualquiera
de los siguientes actos

a) cuando en la patente se reivindica un productor
i) fabricar el producto,

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno
de estos fines, y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento.
i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal @) respecto a un
producto obtenido directamente mediante el procedimiento

Articulo 53.- El titular de la patente no podra ejercer el derecho a que se
refiere el articulo anterior respecto de los sigulentes actos i

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

b) actos realizados exclusivamente con fines de experimeniacion,
respecto al objeto de la invencion patentada;
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c) actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de
investigacion cientifica o académica,

d) actos referidos en el articulo Ster del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial;

e) cuando la patente proteja un material biologico excepto plantas, capaz
de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material
viable, salvo que tal obtencion requiera el uso repetido de la entidad
patentada

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

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

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

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

En tal caso, esa persona tendra el derecho de iniciar o de continuar la
utilizacion o explotacién de la invencion, pero este derecho sélo podra
cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que
se estuviese realizando tal utilizacion o explotacion.

Articulo 56 - Una patente concedida o en tramite de concesion podréa ser
transferida por acto entre vivos o por via sucesaoria.

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

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una
transferencia

Articulo 57.- El titular de una patente concedida o en tramitede
concesion podréa dar licencia @ uno o mas terceros para la explotacion de
la invencidn respectiva

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

A efectos del registro la licencia debera constar por escrito
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Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una licencia.

En caso exista algun cambio respecto al nombre o direccion dzl titular de
la patente durante el plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular
del registro deberd informarlo a la oficina nacional competente En caso
contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que
figuren en el registro, se reputara valida

Articulo 58 - La autoridad nacional competente no registrara los contratos
de licencia para la explotacion de patentes que no se ajusten z las
disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, o que no se
ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre précticas
comerciales restrictivas de la libre competencia

CAPITULO VI
De las Obligaciones del Titular de la Patente

Articulo 569.- El titular de la patente esta obligado a explotar la invencion
patentada en cualquier Pais Miembro, directamente o a través de alguna
persona autorizada por él

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

CAPITULO VI
Del régimen de Licencias Obligatorias

Articulo 61 - Vencido el plazo de tres afios contados a partir de 2
concesidn de la patente o de cuatro afios contados a partir de la solicitud
de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a
solicitud de cualquier interesado, otorgara una licencia obligatoria
principalmente para la produccion industrial del producto objeto dz la
patente o el uso integral del procedimiento patentado, solo sien el
momento de su peticidn la patente no se hubiere explotado en los
términos que establecen los articulos 59 y 60, en el Pais Miembro donde
se solicite |a licencia, o si la explotacion de la invencion hubiere estado
suspendida por mas de un afo

La licencia obligatoria no sera concedida si el titular de la patenie justifica
su inaccion con excusas legitimas, incluyendo razones de fuerza mayor
o caso fortuito, de acuerdo con 1as normas internas de cada Pais
Miembro

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

Articulo 62.- La concesién de las licencias obligatorias a las que se
refiere el articulo anterior, procedera previa notificacién al tituler de la
patente, para que dentro de los sesenta dias siguientes haga valer sus
argumentaciones si lo estima conveniente.

La oficina nacional competente establecera el alcance o extension de la
licencia, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el
objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensacion
econdmica. Esta compensacion debera ser adecuada, segin las
circunstancias propias de cada caso, considerando en especial el valor
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econdmico de la autorizacion.

La impugnacion de la licencia obligatoria no impedira la explotacién ni
ejercera ninguna influencia en los plazos que estuvieren corriendo. Su
interposicién no impedira al titular de la patente percibir, entre tanto, la
compensacidn econdmica determinada por la oficina nacional
competente, en la parte no reclamada.

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

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

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

La oficina nacional competente establecera el alcance o extension de 1a
licencia obligatoria, especificando en particular, el periodo por el cual se
concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones dz la
compensacion economica.

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

Articulo 66 - De oficio o a peticion de parte, la oficina nacional
competente, previa calificacion de la autoridad nacional en meteria de
libre competencia, otorgara licencias obligatorias cuando se presenten
practicas que afecten la libre competencia, en particular, cuando
constituyan un abuso de la posicion dominante en el mercado por parte
del titular de la patente

En estos casos, para determinar el importe de la compensacion
economica, se tendra en cuenta la necesidad de corregir las practicas
anticompetitivas

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

Articulo 87.- La oficina nacional competente otorgara licencia en
cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patente,
cuya explotacion requiera necesariamente del empleo de otre, siempre y
cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractual en
condiciones comerciales razonables Dicha licencia estara sujeta, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 68, a lo siguiente:

a) la invencion reivindicada en la segunda patente ha de suponer un
avance técnico importante de una importancia economica considerable
con respecto a la invencion reivindicada en la primera patente,

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

¢) no podréa cederse la licencia de la primera patente sin la cesion de la
segunda patente.
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Articulo 68.- En adicion de lo establecido en los articulos precedantes,
las licencias obligatorias estan sujetas a lo siguiente:

a) no seran exclusivas y no podrén concederse sublicencias,

b) solo podrén transferirse con la parte de la empresa o de su activo
intangible que permite su explotacién industrial, debiendo constar por
escrito y registrarse ante la oficina nacional competente Caso contrario,
no surtira efectos legales:

c) podran revocarse, a reserva de la proteccién adecuada de los
intereses legitimos de las personas que han recibido autorizacion para
las mismas, si las circunstancias que les dieron origen han desaparecido
y no es probable que vuelvan a surgir,

d) el alcance y la duracion se limitaran en funcion de los fines para los
que se concedieran;

e) tratdndose de patentes de invencidon que protegen tecnologia de
semiconductores, la licencia obligatoria sélo se autorizara para un uso
plblico no comercial o para remediar o rectificar una practica declarada
contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente
conforme al articulos 65 y 66,

f) contemplara una remuneracion adecuada segun las circunstancias de
cada caso, habida cuenta del valor economico, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 66; vy,

g) los usos sean para abastecer principalmente el mercado interno.

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

CAPITULO VI
De los Actos Posteriores a la Concesion

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

Seran aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la
maodificacion o correccion de una solicitud

Articulo 71 - El titular de una patente podra renunciar a una o mas
reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante
declaracion dirigida a la oficina nacional competente. La renuncia surtira
efectos desde fa fecha de recepcidn de la declaracion respactiva.

Articulo 72 - El titular de una patente podra dividirla en dos o mas
patentes fraccionarias Seran aplicables en lo pertinente, las
disposiciones relativas a la divisién de una solicitud.

Articulo 73 - El titular asimismo, podra fusionar dos o mas patentes
Seran aplicables en lo pertinente, las disposiciones relativas a la fusion
de una solicitud

Articulo 74 - La oficina nacional competente podréa establecer el cobro de
tasas para los actos realizados con posterioridad a la concesion de la
patente

CAPITULO IX
De la Nulidad de la Patente



	
	
	
	
	
	
	
	

