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c) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel
experimental, academico o cientifico.

Articulo 38.- Los derechos conferidos por la patente no podran hacerse
valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha dz
prioridad o de presentacién de la solicitud sobre la que se concedio la
patente, ya se encontraba utilizando la invencion en un émbito privado, o
hubiere realizado preparativos efectivos o serios para su desarrollo.

En tal caso, dicha tercera persona tendra el derecho de iniciar o de
continuar, dentro de cualquier Pais Miembro, Ia fabricacion del producto
o el empleo del procedimiento, seglin fuese el caso, pero este derecho
sdlo podra cederse o transferirse junto con el establecimiento o la
empresa en que se estuviese realizando tal fabricacion o empleo.

SECCION Vi

DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

patentada en cualquier Pais Miembro, directamente o a través de algunz
persona autorizada por éJ.

Articulo 38.- A los efeclos de la presente Decisién, se entenderé por
explotacion, la produccion industrial del producto objeto de la patente o
el uso integral del proceso patentado junto con la distribucién y
comercializacion de los resultados obtenidos. También se entendera por
explolacion la importacion, junto con la distribucién y comercializacidn
del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para
satisfacer la demanda del mercado.

Articulo 39.- Eltitular de la patente estara obligado a registrar ante |3
oficina nacional competente todo contrato que implique cesién, licencia u
otra forma de utilizacion de la patente por terceros a cualquier titulo.

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

SECCION VIl

DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Articulo 40.- Eltilular de una patente podréa conceder a otra persona
licencia para su explotacion, sdlo mediante contrato escrito.

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

Articulo 41 - El organismo nacional competente no registrara los
contratos de licencia para la explotacion de patentes que no se ajusten a
las disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a los Capitales
Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias.

Articulo 42 - Vencido el plazo de tres afios contados a partir de la
concesion de |la patente, o de cuatro afios contados a partir de la
solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional
campetente podré otorgar una licencia obligatoria para la produccién
industrial del produicto objeto de la patente o el uso integral del proceso
patentado, a solicitud de cualquier interesado que no haya obtenido una
licencia contractual en condiciones razonables, sélo si en el momento de
su peticién la patente no se ha explotado en los términos que establecen
los articulos 37 y 38 de la presente Decisién, en el Pais Miembro donde
se solicite fa licencia, o sila explotacién de la invencién ha estado
suspendida por més de un afio.
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La licencia obligatoria no sera concedida si el titular de la patente justifica
su inaccidn con excusas legitimas, incluyendo razones de fuerza mayor
o caso forluito, de acuerdo con las normas internas de cada Pais
Miembro.

El titular de la licencia obligatoria debera pagar al titular de la patente
una compensacion adecuada,

Quien solicite una licencia obligatoria, debera probar que tiene capacidad
técnica y econdémica para realizar la produccion industrial del producto
objeto de la patente o el uso integral de! proceso patentado.

Articulo 43.- La decisién de concesion de las licencias obligatorias a las
que se refiere el articulo anterior, se hara previa notificacion al titular'de
la patente, para que dentro de los sesenta dias habiles contados a pznir
de la misma, si lo estima conveniente, haga valer sus argumentaciones.

Dicha decision de concesion estableceréd el alcance o extension de la
misma, especificando en particular, el periodo por el cual se conceds, el
objeto de la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regaiias.

La oficina nacional competente determinara la cuantia de las
compensaciones, previa audiencia de las partes, sobre la base de la
amplitud de la explotacidn industrial de la invencion objeto de la licencia
y de la cooperacion que pudiera haber obtenido el titular de [a patente
para facilitar la explotacion industrial de la invencion, especialmente con
relacion a la provisién de fos conocimientos técnicos necesarios; y, &
otras condiciones que la oficina estime convenientes para la explotacion
de la invencion.

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

Articulo 44 .- A peticion del titular de la patente, o del licenciatario, las
condiciones de las licencias podran ser modificadas por la entidad que
las aprobd, cuando asi lo justifiqguen nuevos hechos y, en particular,
cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones més
favorables que las establecidas.

Articulo 45.- El licenciatario estara obligado a explotar la invencién objeto
de la licencia, lo cual deberd realizarse, salvo que el licenciatario
justifique su inaccidn con excusas legitimas, dentro del plazo de dos
afos contados a partir de la fecha de concesion; en caso contrario, Ia
misma quedara revocada.

Articulo 46.- Previa declaratoria del Gobierno del respectivo Pais
Mizmbro acerca de la existencia de razones de interés ptblico, de
emergencia, o de seguridad nacional, y s6lo mientras estas razones
permanezcan, el Gobierno podra someter la patente a licencia obligatoria
en cualquier momento y, en tal caso, la oficina nacional competente
podra otorgar las licencias que se le solicilen. El titular de la patente
objeto de la licencia sera notificado cuando sea razonablemente posible.

La decisién de concesion de la licencia obligatqria establecera el alcance
o0 extensién de la misma, especificando en particular, el periodo por el
que se concede, el objeto de la

licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalias, sin
perjuicio de lo previsto en el articulo 49 de la presente Decision.

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

La concesién de una licencia obligatoria por razones de interés publico,
no menaoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotandola.
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Articulo 47.- De oficio o a peticidn de parte, la oficina nacional
competente, previa calificacion de la autoridad nacional en materia de
libre competencia, podra otorgar licencias obligatorias cuando se
presenten practicas que no correspondan al ejercicio regular del derecho
de propiedad industrial y afecten la libre competencia, en particular,
cuando constituyan un abuso de la posicién dominante en el mercado
por parte del titular de la patente.

Para determinar la procedencia de la compensacién econémiza y su
eventual monto, se tendrd en cuenta la calificacion efectuada por Iz
autoridad nacional competente.

Articulo 48 - La oficina nacional competente podra conceder licencia en
cualquier momento, si ésta es solicitada por el titular de una patentz,
cuya explotacion requiera necesariamente del empleo de otra, siampre y
cuando dicho titular no haya podido obtener una licencia contractuz! en
condiciones razonables. Dicha licencia estara sujeta, sin perjuicio ce lo
dispuesto en el articulo 49 de la presente Decision, a lo siguiznte:

a) La invencién reinvindicada en la segunda patente ha de suponzs un
avance técnico importante, respecto a la invencidn 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 reivindicadz en Iz
segunda patente; y,

¢) No podra cederse la licencia de la primera patente sin la cesién de la
segunda patente.

Ariculo 49.- Las licencias obligatorias estan sujetas a lo siguizsnte:

a) La licencia obligatoria no sera exclusiva y no podra transferirse ni
concederse sublicencias, sino con la parte de la empresa que permite su
explotacion industrial y con consentimiento del titular de la patente. Ello
debera constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional
compelente;

b) La licencia obligatoria serd concedida principalmente para abastecer
el mercado interno del Pais Miembro que la conceda.

LLos Paises Miembros no estaran obligados a aplicar lo previsto en este
literal cuando la licencia obligatoria haya sido emitida de conformidad
con lo establecido en el articulo 47 de la presente Decisidn;

c) La licencia obligatoria podré revocarse, sin perjuicio de fa proteccion
adecuada de los intereses legitimos del licenciatario, silas
circunstancias que le dieron origen han desaparecido.

Articulo 50.- Salvo lo dispuesto en el articulo 40, no s_urtirén efecto legal
alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones de la presente
Seccion.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Seccion, el procedimiznto
para las licencias obligatorias sera el que establezcan las legislaciones
internas de los Paises Miembros.

SECCION VI

DE LA PROTECCION LEGAL DE LA PATENTE

Ariculo 51.- Ef titular o quien se considere con derecho a una patente de
conformidad con la presente Decision, podra iniciar las acciones
reivindicatorias e indemnizatorias que le confiera [a legislacién nacional
del respeclivo Pais Miembro,
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Sin perjuicio de cualquier otra accién que pueda corresponderle, el titular
de la patente, después de otorgada ésta, podra demandar dafos y
perjuicios contra quien, sin el consentimiento de dicho titular, hubiere
explotado el proceso o producto patentado, cuando dicha explotacion se
hubiese realizado después de |a fecha de publicacion de la solicitud de
patente.

En los casos en los que se alegue una infraccién a una patente cuyo
objeto sea un procedimiento para obtener un producto, correspondera al
demandado en cuestién probar que el procedimiento que ha empleado
para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la
patente cuya infraccién se alegue. A estos efectos se presume, salvo
prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el
consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado, si:

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

b) Existe una posibilidad sustancial d= que el producto idéntico haya sido
fabricado mediante el procedimiento y el titular de 1a patente de éste no
puede establecer mediante esfuerzos razonables cual ha sido el
procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentacién de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los
intereses legitimos del demandado en cuanto a la proteccién de sus
secrelos comerciales y de fabricacion.

SECCION IX

DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Articulo 52.- La autoridad nacional competente podré decretar, de oficio
o a peticion de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las
paries interesadas, siempre que:

a) Haya sido 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 que sean esenciales.

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

Cuando las causales indicadas anteriormente s6lo fueran aplicables a
algunas de las reivindicaciones ¢ a algunas partes de una reivindicacién,
la nulidad se declarard solamente con respecto a tales reinvindicaciones
o atales parles de la reivindicacion, segin corresponda.

La patente, la reivindicacién o aquella parte de una reivindicacién que
fuese declarada nuia, se reputara nula y sin ningln valor desde la fecha
de la presentacion de la solicitud de la patente.

SECCION X

DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Articulo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud
de patente en tramite, deberan pagarse las tasas periddicas, de
conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Paises Miembros
concederan un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el
pago de las tasas a que hace referencia el parrafo anterior. Durante los
plazos referidos, la patente o la solicitud en trdmite mantendran su plena
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vigencia.
CAPITULO ||

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Articulo 54 - Se concedera patente de modelo de utilidad, a toda nusva
forma, configuracién o disposicidn de elementos de alglin artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parie dzl
mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o
fabricacién del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna
utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Articulo 55.- No pueden ser objeto de una patente de modelo de utilidzd,
los procedimientos y materias excluidas de la proteccién por la paten:z
de invencion.

Asimismo, no se considerarén modelos de utilidad: las esculturas, las
obras de arquiteclura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro
objeto de caracter puramente estético. -

Arliculo 56.- Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposicionzs
sobre palentes de invencion contenidas en la presente Decision en 1o
que fuere perinente.

Articulo 57.- Ef plazo de duracion de! modelo de utilidad seré de diez
anos contados desde la fecha de presentacién de la solicitud en el
respectivo Pais Miembro.

CAPITULG |l

DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

Articulo 58.- Seran registrables los nuevos disefios industriales.

Se considerard como disefio industrial, cualquier reunidn de lineas o
combinacién de colores o cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de arlesania
para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidzd
de dicho producto y sirva de tipo o patrén para su fabricacion.

No seran registrables los disefios industriales referentes a indumentariz,
ni aquellos que sean contrarios a {a moral, al orden pablico o a las
buenas costumbres.

No podrén ser registrables los disefios industriales comprendidos en les
prohibiciones previstas en los articulos 82 y 83 de la presente Decision.

Articulo 59.- Un disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de Iz
solicitud o de la fecha de prioridad validamente reivindicada, se ha hacho
accesible al publico, en cualquier lugar o en cualguier 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 porque
se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

Articulo 60.- La solicitud de registro debera contener:
a) ldentificacion del peticionario;

b) Indicacion del género de productos para los cuales debe ulilizarse el
disefio industrial, asi como la clase a la cual perienecen dichos
productos; y,



IP/N/1/VEN/1/2
Pagina 13

¢) Un ejemplar del objeto que lleve el 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 la oficina nacional
competente, como no admitida a trdmite y no se asignaré fecha de
presentacidn.

Articulo 61.- A la solicitud deberan acompafiarse, en el momento de su
presentacion, los poderes que fueren necesarios y los demas requisitcs
que se establezcan en las legislaciones nacionales de los Paises
Miembros.

Articulo 62.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competents
examinara, dentro de los quince dias habiles siguientes a su
presentacion, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el
presente Capitulo. Sital fuera el caso, ordenara la publicacion de |z
solicitud, por una sola vez.

Articulo 63.- Dentro de los treinta dias habiles siguientes a la
publicacian, cualquier persona que tenga legitimo interés podra obssrvar
el registro. El trémite para las observaciones se sujetara a los
procedimientos establecidos para fas observaciones a las solicitudzs ds
patentes de invencion, en lo que fuere perlinente, y a las que alefecto
establezcan las legislaciones nacionales de los Paises Miembros.

Articulo 64.- Sino se presentaren observaciones o si éstas fueran
rechazadas, la oficina nacional competente procedera a practicar el
examen de novedad del disefio.

Ariculo 65.- El registro de un disefo industrial tendra una duracidn de
ocho afios, contados desde la fecha de presentacion de la solicitud.

Adiculo 66.- El expediente no podra ser consultado por terceros anies
que se efectie la publicacién, salvo que medie consentimiento escriio
por paite del solicitante. Una vez efectuada la publicacion aludida, et

expediente tendra caracter pubiico y podra ser consultado.

Articulo 67‘.~ Para el orden y clasificacion de los disefios industrialss, los
Paises Miembros utilizaran la Clasificacion Internacional establscida por
el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.

Ariiculo 68.- La primera solicitud vélidamente presentada en un Pais
Miembro, o en otro pais que conceda un trato reciproco a las solicitudes
provenientes de los Paises Miembros del Acuerdo de Carlagena,
conferird al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por
el término de seis meses, para obtener el registro en cualquiera de los
demas Paises Miembros.

Articulo 69 .- El registro de un disefio industrial conferiré a su tituler el
derecho a excluir a terceros de la explotacién del correspondiente
disefto. En tal virtud, el titular del registro tendré derecho a actuar contra
cualquier tercero que sin

su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o
utilice comercialmente productos que reproduzcan el disefio industrial.

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

EHitular podré transferir el disefio o conceder licencias. Toda licencia o
cambio de titular deberd registrarse ante la oficina nacional competente.

Articulo 70.- La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio
o0 a peticién de parte, la nulidad del registro, previa audiencia de las
partes interesadas, siempre que:
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a) Haya sido concedido 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 que sean esenciales.

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

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

Articulo 71.- Son aplicables, enlo pertinente, las disposiciones de Ia
presente Decision sobre patentes de invencion relativas a los tituleres
del registro.

CAPITULO IV

DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Articulo 72.- Quien licitamente tenga contro! de un secreto industrizl,
estara protegido contra la revelacion, adquisicién o uso de tal secrzio sin
su consentimiento, de manera contraria a las practicas leales de

comercio, por parte de terceros, en la medida que:

a) Lainformacion sea secreta en el sentido que como conjunto o e la
configuracion y composicion precisas de sus elementos, no sea ccaocida
en general ni facilmente accesible a fas personas integrantes de los
circulos que normalmente manejan el tipo de informacion de que sz
trate;

b) La informacion tenga un valor comercial efectivo o potencial por ser
secreta; y,

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalimente la tengz bajo
control, haya adoptado medidas razonables para mantenerla secrsta.

La informacion de un secreto industrial necesariamente deberéa estar
referida a {a naturaleza, caracteristicas o finalidades de los producios; a
Jos métodos o procesos de produccion; o, a los medios o formas dz
distribucion o comercializacién de productos o prestacion de servicios.

Articulo 73.- A los efectos de la presente Decision, no se considerard
como secreto industrial aquella informacion que sea del dominio ptblico,
la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que debe ser
divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

No se consideraré que entra al dominio pblico o que es divulgada por
disposicién legal, aquella informacion que sea proporcionada a cuzlquier
auloridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto
de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera
otros actos de autoridad.

Articulo 74.- La informacion que se considere como secreto industrial
debera constar en documentos, medios electronicos o magnéticos,
discos 6pticos, microfilmes, peliculas u otros elementos similares.

Articulo 75 - La proteccién otorgada conforme al articulo 72, perdurara
mientras existan las condiciones alli establecidas.

Articulo 76.- Quien guarde un secreto industrial podra transmitirlo o
autorizar el uso a un tercero. Ef usuario autorizado tendra la obligacion
de no divulgar el secreto industrial por ningtn medio, salvo pacto en
contrario con quien le transmitié o autorizé el uso de dicho secreto.



	
	
	
	
	
	
	

