FUNDAMENTOS DE LA NECESIDAD DE LEY UNIFORME DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANA Y LATINOAMERICANO,
QUE ARMONICE Y UNIFIQUE LAS DISTINTAS CORRIENTES Y
NORMATIVAS Y CONTRIBUYA A LA INSTITUCIONALIDAD DE
UNASUR.

El presente proyecto de ley uniforme de propiedad industrial para Suramérica
y Latinoameérica, constituye un importante aporte para armonizar e integrar las
distintas corrientes y normativas existentes en los Estados parte y en los
procesos de integracion de Suramérica y de Latinoamérica, que de por si
justifica su aprobacién y pronta vigencia, toda vez que los temas que
comprende: patentes de invencion, modelos de utilidad, modelos y disefios
industriales, esquema de trazado de circuitos integrados, datos de prueba,
secretos industriales o comerciales, proteccion de la obtencién de variedades
vegetales, marcas y otros signos distintivos, indicaciones geograficas,
indicaciones de procedencia y otros, motorizan gran parte del movimiento
economico de los Estados.

Como destaca el Dr. José Carlos Tinoco Soares Academico Correspondiente
del Brasil en la Academia Nacional de Ciencias Juridicas de Bolivia, coautor
del referido proyecto, al hacer un seguimiento y resumen de la normativa
consultada, sostiene que son ...todos los tratados, acuerdos y convenios ya
aprobados y que, en sus respectivos aspectos, también se convirtieron en
textos unicos, como, por ejemplo, el Convenio de la Union de Paris, la
Clasificacion de Niza, las Leyes- tipo para los paises en desarrollo, etc...

Resalta que todo comenzd con la Ley de Venecia de 19/03/1474 sobre
invenciones... Siglos después se instituyeron los Estatutos de los Monopolios
de A.D. 1623, (An Act conceming Monopolies and Dispensations with Penal
Laws, and the Forfeitures thereof)..... Se llegd a la Ley Norteamericana
(Chap. VII An Act to promote the progress of useful Arts) de 10/04/1790... la
Ley

Francesa de 23/06/1857, Sur les marques de fabrique et de commerce ... el
CONVENIO DE LA UNION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, 20 de marzo de 1883. El texto pasé por
innumerables revisiones hasta alcanzar la Gltima, de 14/07/1967, en
Estocolmo....

El dia 14/04/1891 aprobaron e instituyeron el ARREGLO DE MADRID
relativo al registro internacional de marcas de fabrica o de
comercio....Convencion en la ciudad de Berna, Suiza, en 1953. Los estudios y
debates continuaron hasta alcanzar la Conferencia de Niza, entre los dias 04 y
15 de junio de 1957 que no solo realizo la debida revision del mencionado



acuerdo, sino también establecié el ARREGLO DE NIZA CONCERNIENTE
A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS...

A partir de...la Ley Francesa de 1857 todos los paises pasaron a proteger sus
marcas de fabrica y comercio por medio del establecimiento de una ley
propia.

Con el objetivo de uniformizacién en todos los demas paises y, l6gicamente,
partiendo para lo mas facil, se establecié en Locarno, el dia

08 de octubre de 1968, el ARREGLO DE LOCARNO CONCERNIENTE A
LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE DISENOS INDUSTRIALES-
... el ARREGLO DE ESTRASBURGO CONCERNIENTE A LA
CLASIFICACION INTERNACIONAL DE

PATENTES de 24/03/1971...

Destaca que...Los primeros intentos de uniformizacion de leyes fueron
hechos por el BIRPI - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la
Propriété Intellectuelle, hoy denominado OMPI - Organizacion Mundial de
Proteccion a la Propiedad Intelectual, a través de la elaboracion de las varias
leyes-tipo... La primera ley-tipo fue publicada en el afio 1965 - intitulada
LEY-TIPO SOBRE INVENCIONES PARA LOS PAISES EN
DESARROLLO.... La segunda ley-tipo fue publicada en 1967, con el nombre
de LEY-TIPO SOBRE MARCAS. NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS
DE COMPETENCIA DESLEAL PARA

LOS PAISES EN DESARROLLO... La tercera ley-tipo fue publicada en
1970 y se refiere a la LEY-TIPO PARA LOS PAISES EN DESARROLLO

SOBRE DISENOS Y MODELOS INDUSTRIALES...

Ante... innumerables tentativas esparcidas que tenian por objetivo acuerdos,
convenios Y tratados, los interesados se reunieron una vez mas, esta vez en
Washington, EEUU, en fecha de 19/06/1970, en nimero de cuarenta y ocho
paises y con la idea de aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnologia, de
perfeccionar la proteccion legal de las invenciones... finalmente, convencidos
de que la cooperacién internacional ayudaria considerablemente a la
realizacion de estos objetivos, concluyeron el tratado...PATENT
COOPERATION TREATY. Este tratado entr6 en vigor por ocasion de la
realizacion del Congreso de AIPPI - Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle, en Munich, Alemania, en 1978.



Para resolver de una vez por todas las cuestiones relativas a los derechos de la
propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos como
resultado de la promulgacién del Acta Final que incorpora los Resultados de
la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales de GATT,
fue sancionado el TRIPs - Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights y/o ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del 15/04/1994....

Con relacion a las Investigaciones realizadas y la base legal para el Proyecto
de Ley Uniforme, dice...Por los estudios comparativos que hemos hecho en
todos los paises de las tres Américas, constatamos que cada uno tiene su
legislacion propia para la proteccion y defensa de las patentes y sus
sucedaneos, de las marcas y congéneres.... todos esos diplomas legales que
acabamos de ver tiene por objetivo la aproximacion de los pueblos, la
interconexion de los derechos de propiedad industrial y, de manera
incontestable, la unificacién e identidad de procedimientos para que la
extension de la proteccion y la defensa de derechos, mas alla de sus fronteras,
sea igual a la original y para que los interesados no sean privados de la
proteccion anhelada por la falta de amparo a la misma en el pais electo. Urge,
por lo tanto, que tengamos una proteccion adecuada para todos los derechos
de propiedad industrial por intermedio de una LEY

UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL LATINOAMERICANA...

Para tal efecto se adoptd...como base legal las Decisiones del Pacto Andino:-
a) N° 345, sobre proteccion de los derechos de los obtentores de variedades
vegetales y b) N° 486, sobre patentes, marcas, nombres comerciales,

competencia desleal, medidas de frontera, etc...Analizamos las leyes de todos
los paises de América, excepto de Canada y Estados Unidos de América, pero
incluyendo la Ley de Espafia, por su profundidad. Hicimos las debidas
comparaciones, de texto por texto, para resultar en uno unico, es decir:-
PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL SUDAMERICANA Y LATINOAMERICANA...

Asimismo este proyecto de ley uniforme es un valioso instrumento que
contribuira eficazmente a la institucionalizacion de la UNION DE
NACIONES SURAMERICANA, y al pleno logro de sus objetivos vy
finalidades.

La idea de elaborar este proyecto surge del intercambio de criterios y
opiniones que se dieron con motivo del ingreso del mencionado Dr. José
Carlos Tinoco Soares, como Academico Correspondiente del Brasil a la
Academia Nacional de Ciencias Juridicas de Bolivia, la que en su permanente



funcién de investigacion juridica al servicio del Derecho y de la sociedad,
viene apoyando el trabajo de su académico Fundador Walter Kaune Arteaga,
sobre la tematica de la INTEGRACION, quien en uno de sus libros: TEMAS
DE INTEGRACION Y DERECHO COMUNITARIO,

editado bajo los auspicios de la Universidad Andina Simon Bolivar, le dedica
especial atencion a los procesos de integracion: Supranacional o Comunitaria,
(CAN), y a la Intergubernamental (MERCOSUR), estudia sus caracteres
afines y diferenciales, su convergencia y posible integracion mixta, como
apoyo a UNASUR , que a su juicio, dentro del proceso de su desarrollo aspira
se proyecte y convierta en una integracion mixta: Inter y supranacional, lo que
conlleva una serie de medidas, bases normativas como es este proyecto de Ley
Uniforme de Propiedad Industrial y mecanismos que se sugieren en la
presente fundamentacion,

En la consecucién de este objetivo hace énfasis en sostener que, no obstante
los caracteres diferenciales que tipifican ambos procesos: la generacion
normativa, su ambito de aplicacion, su interpretacion, la declaracion del
Derecho y la solucion de controversias, entre otros, que en la integracion
Supranacional conlleva la cesion de competencias y parte del ejercicio de la
soberania, aunque sin disminuirla y mas bien para incrementarla en favor de
los Estados parte, la aplicacion inmediata de la norma comunitaria en sentido

de que tan pronto se la aprueba automatica e inmediatamente se incorpora al
derecho interno de los Estados miembros, formando parte de su derecho
positivo, sin necesidad de ninguna formalidad, su efecto directo de crear
derechos y obligaciones no solo para los Paises Miembros sino, en especial
para los particulares, personas naturales o juridicas, la supremacia del Derecho
Comunitario sobre el derecho interno y otras particularidades, lo que no
sucede en la integracién intergubernamental en donde no se cede
competencias y en consecuencia no hay aplicacion inmediata, efecto directo ni
primacia, resultando que la generacion normativa es mas lenta y llena de
formalidades, asi como su ambito de accion mas limitado. La interpretacién y
declaracién del derecho que en la Comunidad Andina corresponde al Tribunal
Andino y que persigue no solo tener una normativa comdn sino también su
sentido y alcance igualmente comun aplicable a todos los Paises Miembros, en
cambio este efecto tan importante es limitado en la integracion
intergubernamental lo que obstaculiza su desarrollo. La solucién de
controversias, en la integracion supranacional, es por la via del 6rgano judicial
en tanto que en la integracion intergubernamental es por la via arbitral.

Sin embargo estos sistemas no son irreductibles, exclusivos ni excluyentes,
sino que admiten su combinacion, articulacion, complementariedad y union,
dando lugar a un sistema mixto que, en todo caso, puede servir para tender
puentes comunicantes entre ambos procesos de integracion que podrian



facilitar el cumplir con uno de los propoésitos y principios insertos en el
preambulo del Tratado de Creacion de la UNASUR, que dice: ...
ENTIENDEN que la integracion suramericana debe ser alcanzada a través de
un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los
procesos de MERCOSUR y la CAN, asi como la experiencia de Chile,

Guyana y Suriname, yendo mas alla de la convergencia de los mismos;...”

A proposito, nos preguntamos, ¢el Tratado Constitutivo de la Union de
Naciones Suramericanas, a cual de los sistemas de integracion pertenece y
cual su proyeccién? ;Sera posible la convergencia y union de estos sistemas
de integracién?

La respuesta es positiva, toda vez que, si hacemos un estudio integral y dentro
del contexto de los principios de integracion, confrontando la parte motiva o
considerativa con la dispositiva del Tratado Constitutivo de UNASUR de 23

de mayo de 2008, suscrito en la ciudad de Brasilia por los paises: Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru,
Suriname, Uruguay y Venezuela, no obstante que algunas de sus normas se
orientan mas por el sistema de integracion intergubernamental tales como los
contenidos en los articulos 11, 12 y 21 que se transcriben, puesto que no
cuenta con los principios de aplicacion inmediata, efecto directo, primacia y
otros que caracterizan a la integracion supranacional, cuyos principios, sin
embargo, son indispensables para construir una identidad y ciudadania
suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo politico,
econdmico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura entre
sus pueblos, como se proclama en el predmbulo de dicho Tratado Constitutivo
y en sus articulos 1 y 2 del mismo, que también se transcriben, requiere de su
proyeccién

supranacional tanto mas si se considera que su propio nomen iuris, asi como la
interpretacién integrativa de la parte motiva o considerativa con la parte
dispositiva del mismo Tratado asi lo reclaman; en consecuencia se encuentra
abierto el camino de UNASUR hacia la integracién supranacional, lo que
conlleva una integracion mixta completa.

Al respecto, dichos articulos que originalmente ubican a UNASUR dentro de
la integracién intergubernamental, disponen:

“(...)
Articulo 11. Fuentes Juridicas.-

Las fuentes juridicas de UNASUR son las siguientes:



1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demas instrumentos adicionales;

2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la
base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;

3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;

4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores; y

Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados
Articulo 12. Aprobacion de la normativa.-

Toda la normativa de UNASUR se adoptara por consenso (...) los actos
normativos emanados de los érganos de UNASUR, seran obligatorios para los
Estados Miembros, una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento
juridico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos
internos (...)

De este articulo resulta que la creacién de las normas de la Unidn caen bajo el
sistema de la integracion intergubernamental, lo que no permite ad initio
contar con un ordenamiento juridico autbnomo y propio, toda vez que no goza
de los principios de Aplicacion Inmediata y Primacia, aunque a posteriori, es
decir una vez incorporado al Derecho Positivo interno de los Estados parte,
aparece el Efecto Directo, de crear también derechos y obligaciones para los
particulares: personas fisicas o juridicas, lo que, inicialmente, no garantiza un
ordenamiento juridico uniforme y comun para todos los Estado parte de la
Unién.

Articulo 21. Solucion de Diferencias.-
Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la

interpretacién o aplicacién de las disposiciones del presente Tratado
Constitutivo seran resueltas mediante negociaciones directas.

En caso de no lograr una solucion mediante la negociacion directa, dichos

Estados Miembros someteran la diferencia a consideracion del Consejo de
Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 dias de su recepcion,
formulara las recomendaciones pertinentes para la solucion de la misma.

En caso de no alcanzarse una solucidn ésta instancia elevara la diferencia al
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su
consideracion en su proxima reunion (...)".



Este articulo ademas de ser muy limitativo e incompleto, puesto que las
diferencias que pudieran surgir solo se refieren a los Estados partes no
incluyendo a los particulares que en los procesos de integracion son los mas
importantes, cae en una limitada apreciacion de las normas que integran el

Derecho Comunitario al referirse Gnicamente al Tratado Constitutivo, es decir
a la norma originaria, ignorando las normas derivadas que, por las propias
competencias que le atribuye el Tratado a sus diferentes 6rganos, constituyen
la fuentes juridicas y consiguientemente la estructura del proceso, como ser:
Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base
de los instrumentos mencionados en el punto precedente; Las Decisiones del
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Las Resoluciones del
Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y Las
Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, cuya normativa
constituye la parte mas dinamica e importante del desarrollo del proceso de
integracion y consecuentemente, con relacion a ellas, es que pueden surgir las
diferencias o controversias entre los Estados Partes asi como con los
particulares, lo que sin embargo no se lo toma en cuenta.

De todo ello se desprende que la UNASUR al no contar con un 0Organo
jurisdiccional de solucién de controversias propio, tampoco garantiza la
declaracién del Derecho, la interpretacion y aplicacion uniforme y comdn de
su normativa juridica.

Sin embargo, reiteramos que de su propio nomen iuris, de los principios y
fundamentos contenidos en su preambulo y los objetivos y fines contemplados
en sus primeros articulos, dentro de una interpretacion dogmatica juridica y
teleoldgica, se concluye que esta abierta la posibilidad de que se pueda, y es
mas se la deba complementar con la integracion supranacional, con su érgano
jurisdiccional de solucion de diferendos o controversias que conlleva una
integracion mixta completa.

Al respecto, la parte considerativa contenida en dicho preambulo dice:

“APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones,
multiétnicas, plurilingies y multiculturales, que han luchado por Ila
emancipacion y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes
forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa union y la
construccion de un futuro comdn; (...)

AFIRMAN su determinacion de construir una identidad y ciudadania
suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo politico,
economico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para
contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe;



(...)

ENTIENDEN que la integracion suramericana debe ser alcanzada a través de
un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los
procesos de MERCOSUR y la CAN, asi como la experiencia de Chile,

Guyana y Suriname, yendo mas alla de la convergencia de los mismos;

(...)

A su vez la parte normativa dispone:
Articulo 1. Constitucion de UNASUR

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unién de
Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organizacion dotada de
personalidad juridica internacional.

Articulo 2. Objetivo

La Unidén de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de
manera participativa y consensuada, un espacio de integracién y union en lo
cultural, social, econémico y politico entre sus pueblos, otorgando prioridad al
didlogo politico, las politicas sociales, la educacion, la energia, la
infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras
a eliminar la desigualdad socioecondmica, lograr la inclusion social y la
participacion ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrias en el
marco del fortalecimiento de la soberania e independencia de los Estados

(.)".

En consecuencia, se puede aseverar que lo indicado precedentemente, en
sentido de su proyeccion hacia la integracion supranacional vy
consecuentemente a una integracién mixta, no es una mera especulacion, ni
siquiera una excesiva aspiracion, sino la consecucion del propio proceso de
integracion denominado, precisamente, Unidén de Naciones Suramericanas
(UNASUR), que asi lo reclama, toda vez que para alcanzar la Unién cultural,

social, econdmica y politica entre sus pueblos, perseguida por este proceso, es
indispensable avanzar en la direccion sugerida que permita contar con los
principios, 0rganos e instituciones de caracter supranacional al lado de los de
caracter intergubernamental y asi lograr una integracion completa mixta, que
incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR vy la
CAN, asi como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, mas alla de su
convergencia, como lo sefiala la parte pertinente de su preambulo arriba
transcrito, lo que conlleva, reiteramos, la integracion de ambos sistemas en
uno mixto.



De la institucionalidad y necesidad de contar con una normativa comdn o
comunitaria y con sistema mixto de solucion de controversias en UNASUR.

Por esas razones y las que surgen al responder la pregunta: ;a qué tipo de
integracion pertenece la UNASUR?, es que fundamentamos las reflexiones y
sugerencias que hacemos respecto a la necesidad de contar con
NORMATIVA COMUN y con un sistema de solucion de controversias mixto,
méaxime si se considera que se deben articular, armonizar e integrar los dos
sistemas de integracion: supranacional (CAN) e intergubernamental
(MERCOSUR), mas alld de su convergencia, hasta lograr su integracion
mixta, lo que requiere de un sistema debidamente estructurado e
institucionalizado, vigoroso y sdélido, que permita avanzar en esa
armonizacion y union, no sélo en la integracion econémica, en sus diferentes
etapas: zona de libre comercio, union aduanera, mercado comun, comunidad
econdmica y union econodmica; sus principios, mecanismos e institutos que les
son propios: normas de origen, trato nacional, nacion mas favorecida,
salvaguardia y otras, sino tambien cumplir con el mandato de lograr ese
espacio de integracion y unién en lo cultural, social, econdmico y politico
entre sus pueblos, como lo manda expresamente el Tratado Constitutivo de
UNASUR.

Para dicho objeto, a fin de crear los mecanismos que garanticen la plena
institucionalidad de UNASUR, en su proyeccion hacia la Integracién Mixta:
Intergubernamental y Supranacional, se sugiere que se le dote, con las normas
que ya son de uso comun, de una base sustantiva normativa comdn, asi como
de un érgano mixto de solucién de controversias con la creacion del Tribunal

Suramericano de Justicia, con base a la fusién de las funciones del Tribunal
Andino de la CAN, en especial su funcion arbitral, con las funciones del
Tribunal Permanente de Revision de MERCOSUR.

Con relacién a la base sustantiva normativa comun , se sugiere que el Consejo
de jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, con fundamento en
las normas que ya son comunes para todos los Estados Partes, como las de
propiedad industrial, cuyo proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial
Suramericano y Latinoamericano, ha sido elaborado con los auspicios de la
Academia Nacional de Ciencias Juridicas de Bolivia y con el concurso de los
Académicos: José Carlos Tinoco Soares, Académico Correspondiente del
Brasil, Ramiro Moreno Baldiviezo, Presidente de la Academia y Walter
Kaune Arteaga, Académico Fundador, asi como con las normas de derechos
de autor, telecomunicaciones, transporte, seguros, medio ambiente,
biodiversidad y otras, que serian recopiladas y sistematizadas por la Secretaria
General de UNASUR, con cuyo informe técnico juridico, mediante Decision
expresa, las declare normas comunes 0 comunitarias, las que conjuntamente
con otras que con tales caracteres también las apruebe a futuro, se conformaria



el ordenamiento juridico supranacional de UNASUR, cuyas controversias
serian resueltas por la Sala Judicial del Tribunal Suramericano de Justicia,
mientras que las otras de caracter intergubernamental, corresponderian a la
Sala Arbitral del mismo.

Como se puede concluir, estan sentadas las bases para configurar y

Como se puede concluir, estan sentadas las bases para configurar y
materializar un sistema mixto de integracion con base a la normativa comin o
comunitaria sugeridas y las normas intergubernamentales, que a la vez
sustentaria un sistema mixto de solucion de controversias para la Union de
Naciones Suramericanas, “UNASUR?”, a través de un Tribunal Suramericano
de Justicia el que con sus respetivas Salas se encargue de declarar el Derecho
de Integracion Intergubernamental y Supranacional, asegurar su interpretacion
y aplicacion uniforme de sus normas, garantizar la legalidad e
institucionalidad del sistema asi como solucionar las diferencias o
controversias que puedan surgir al respecto; solo resta cumplir con el mandato
contenido en el citado preambulo y primeros articulos del Tratado de la
UNASUR, y en consecuencia realizar los trabajos de articulacion,
armonizacion, convergencia e integracion mixta de ambos procesos de
integracion: intergubernamental (MERCOSUR) y supranacional

(CAN) con su consiguiente sistema mixto de Solucion de Controversias a
través de la creacion del referido Tribunal Suramericano de Justicia

Consideramos importante y de mucha utilidad tener presente la contribucion
que sobre esta tematica hace el distinguido tratadista Dr. Oswaldo Salgado
Espinosa, Académico Correspondiente del Ecuador de la Academia Nacional
de Ciencias Juridicas de Bolivia, cuyas valiosas ideas y sugerencias cursan en
el Citado libro Temas de Integracidon y Derecho Comunitario, y en especial
cuando se pregunta: “(...) écudndo utilizar la Integracién Comunitaria?,
respondiendo, cuando los Paises Miembros estén convencidos que, en
determinados ambitos especificos, se debe avanzar de manera 3agil y no hay
inconvenientes en delegar a un Organo Facilitador competencias, decision
soberana de cada Pais Miembro. En cambio, se utilizaria la Integracién
Intergubernamental, cuando los Paises Miembros no estén convencidos aln
en ceder determinadas competencias, avanzar de manera lenta, coordinada
y consensuada cada paso. La ventaja seria que se pueda romper los mitos y
miedos, cuando se puede revertir la delegacidn y la modalidad supranacional
a una intergubernamental y viceversa...”



Coincidiendo con nuestros criterios y sugerencias precedentes, dice que “(...)
EL NEO SISTEMA INTEGRADO DE JUSTICIA Y SOLUCION DE
CONTROVERSIAS SURAMERICANO que propone, recogeria las mejores
experiencias de la CAN-MERCOSUR vy de los otros sistemas jurisdiccionales
y/o mecanismos alternativos, tanto regionales como mundiales.

Estaria conformado por un Organo Rector, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
SURAMERICANO, que manejaria el sistema integral de solucion de
controversias suramericanas Yy garantizaria la validez y eficacia del
ordenamiento juridico, tanto intergubernamental como comunitario, asi como
los ambitos de controversias internacionales relacionados con determinados
negocios, como las controversias en materia de inversiones.

Estaria integrado por 4 salas: SALA DE JUSTICIA DE LA UNASUR;

SALA ARBITRAL; SALA DE CASACION Y NULIDADES DE LAUDOS
ARBITRALES, Y SALA CENTRO DE ARBITRAJE DE LA

UNASUR (...)".

En todo caso y como corresponde, la organizacion y funciones de este
importante érgano Jurisdiccional debera ser objeto de un riguroso y amplio
estudio, asi como de una reglamentacion altamente especializada, teniendo
presente que la solucién de las controversias que surjan con motivo de la
interpretacién y aplicacion de las normas comunes convertidas en normas
comunitarias, correspondera a la competencia de la Sala de Justicia, y las
otras, derivadas de las normas intergubernamentales sera de competencia de la
Sala Arbitral.

Como testimonio de todas estas reflexiones, preocupaciones y sugerencias
para apoyar y lograr la 6ptima institucionalidad de UNASUR, transcribimos el
ARTICULO TRANSITORIOQO, del referido proyecto de

LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANO Y

LATINOAMERICANO, cuya fundamentacion de la necesidad de su pronta
aprobacion esta contenida en esta breve presentacién

Art. 680 — (Declaracion del derecho, interpretacion, aplicacion y solucion de
controversias) Mientras se constituya el Tribunal Suramericano de Justicia u
otro Organo Jurisdiccional, la declaracion del derecho, la interpretacion, la
aplicacion uniforme de esta normativa comun asi como la solucién de
controversias, estara bajo la responsabilidad de los 6rganos jurisdiccionales de
integracion que correspondan, o de las autoridades jurisdiccionales internas de
cada Estado parte.



La Paz-Bolivia, junio de 2016.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA

Proyectistas:

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA
Dr. Jose Carlos Tinoco Soares — Académico Correspondiente

Dr. Ramiro Moreno Baldivieso — Presidente

Dr. Walter Kaune Arteaga — Académico Fundador

PROYECTO

DE

LEY UNIFORME DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL

SURAMERICANA'Y LATINO

AMERICANA

LIBRO PRIMERO

DE LAS PATENTES DE INVENCION

PATENTES DE INVENCION, PATENTES DE ADICION

CERTIFICADOS DE ADICION, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS Y

DISENOS INDUSTRIALES, VIOLACIONES DE

LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE
UTILIDAD (delitos y acciones), VIOLACION DE LOS DERECHOS
CONFERIDOS POR LOS MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES
(delitos e acciones), ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS
INTEGRADQOS, SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y
DATOS DE PRUEBA, LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES DE

VARIEDADES VEGETALES.



TITULO |
DE LAS PATENTES DE INVENCION
Capitulo | - DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Art. 01 — (Concepto y otorgacién) Se otorgaran patentes para todas las
invenciones, en caracter de propiedad, sean de producto o de procedimiento,
en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial. Las invenciones se
consideran secretas cuando estan relacionadas con la defensa del Estado o
cuando los intereses del mismo lo exijan.

Podrd ser excluida la patentabilidad de las invenciones cuya explotacion
comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el
orden publico o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las
personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar dafios
graves al medio ambiente.

Art. 02 — (Proteccion) La actividad inventiva, como trabajo creador y como
factor importante del progreso cientifico-técnico y del desarrollo de la
economia, disfruta de proteccion.

Art. 03 — (Derecho que concede) El derecho a la patente pertenece al inventor.
Este derecho podra ser transferido por acto entre vivos o por via sucesoria.
Los titulares de patentes podran ser personas naturales o juridicas. Si varias
personas hicieren conjuntamente una invencion, el derecho a la patente
corresponde en comun a todas ellas. Si varias personas hicieren la misma
invencién, independientemente unas de otras, la patente se concedera a
aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente
0 que invoque la prioridad de fecha mas antigua.

Art. 04 — (Otras causas de pertenencia) Bajo reserva de las disposiciones
legales que rigen el contrato de trabajo, y salvo estipulaciones contractuales en
contrario, el derecho a la patente por una invencién hecha en cumplimiento
del contrato pertenece al mandante o al empleador. Las invenciones,
realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relacion de
trabajo o de servicios con la empresa que sean fruto de una actividad de
investigacion explicita o implicitamente constituida del objeto de su contrato,
pertenecen al empresario. La misma disposicion se aplicard cuando un
contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad
inventiva, si dicho empleado ha hecho la invencion utilizando datos e medios
puestos a su disposicion por su empleo. El trabajador, autor de la invencién no



tendrad derecho a una remuneracion suplementaria por su realizacion, excepto
si su aportacion personal a la invencion y la importancia de la misma para la
empresa exceden de manera evidente del contenido explicito o implicito de su
contrato o relacion de trabajo. Las invenciones en cuya realizacion no
concurran las circunstancias en el apartado anterior pertenecen al trabajador,
autor de las mismas.

Art. 05 — (Derecho para asumir la titularidad) No obstante lo dispuesto en el
apartado anterior, cuando el trabajador realizare una invencion en relacion con
su actividad profesional en la empresa y en su obtencion hubieran influido
predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la
utilizacion de medios proporcionados por ésta, el empresario tendra

derecho a asumir la titularidad de la invencion o a reservarse un derecho de
utilizacion de la misma. Cuando el empresario asuma la titularidad de una
invencidn o se reserve un derecho de utilizacion de la misma, el trabajador
tendrad derecho a una compensacién econdmica justa, fijada en atencion a la
importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de
los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones
propias del trabajador. Tanto el empresario como el trabajador deberan prestar
su colaboracion en la medida necesaria para la efectividad de los derechos
reconocidos en el presente Capitulo absteniéndose de cualquier actuacion que
pueda redundar en detrimento de tales derechos.

Art. 06 — (Cesidn de parte de los beneficios econdmicos) Sin perjuicio de lo
establecido en la legislacion nacional de cada Pais, en las invenciones
ocurridas bajo relacion laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y
naturaleza, podra ceder parte de los beneficios econdémicos de las invenciones
en favor de los empleados inventores, para estimular la actividad de
investigacion.

Art. 07 — (Pertenencia de derechos de quien encargd la invencién) Cuando una
invencién haya sido realizada en ejecucion de un contrato de trabajo, cuyo
objeto fuere la realizacion de una actividad de investigacién, el derecho a
patentarla pertenece a la persona que contraté la realizacion de la
investigacion, salvo pacto en contrario. Esta disposicion también es aplicable
a los contratos de trabajo que tengan por objeto la realizacién de una
investigacion.

Art. 08 — (Obligacion del trabajador inventor) Cuando un trabajador que no
estuviese obligado por su contrato de trabajo a ejercer una actividad inventiva,
realizarse una invencion en el campo de actividades de su patrono, 0 mediante
la utilizacion de datos o medios a los que tuviera acceso por razon de su
empleo, comunicara inmediatamente este hecho a su patrono por escrito y, a



pedido de éste, le proporcionara la informacion necesaria para comprender la
invencion.

a) Si dentro de un plazo de dos meses a partir de la fecha en la que hubiese
recibido dicha comunicacion, o hubiese tomado conocimiento de la invencién
por cualquier otro medio, aplicandose el plazo que venciera antes,

el patrono notifica por escrito al trabajador su interés por la invencién, tendra
derecho preferente para adquirir el derecho a patentarla. En caso que el
patrono notificara su interés por la invencion, el trabajador tendrd a una
remuneracion equitativa teniendo en cuenta el valor econémico estimado de la
invencién, o bien a una participacion en las ganancias, regalias o rentas
producto de la comercializacion de la invencion, segun se establezca
contractualmente entre las partes. En defecto de acuerdo entre las partes, la
remuneracion sera fijada por un juez competente de trabajo por la via de los
incidentes.

b) Cuando el empresario asuma la titularidad de una invencion o se reserve el
derecho de explotacion de la misma, el trabajador tendrd derecho a una
compensacion econémica justa, fijada en atencién a la importancia industrial
y comercial del invento, teniendo en cuenta el valor de los medios o
conocimientos facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador,
en el supuesto de que el empleador otorgue un licencia a terceros, el inventor
podra reclamar al titular de la patente de invencion el pago de hasta el
cincuenta por ciento (50%) de las regalias efectivamente percibidas por éste.

¢) Una invencion industrial sera considerada como desarrollada durante la
ejecucion de un contrato de trabajo o de prestacion de servicios, cuando la
solicitud de patente haya sido presentada hasta un (1) afio después de la fecha
en que el inventor dejo el empleo dentro de cuyo campo de actividad se
obtuvo el invento.

d) Las invenciones laborales en cuya realizacibn no concurran las
circunstancias previstas en las literales a), b) y c¢), perteneceran
exclusivamente al autor de las mismas.

e) Las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro
titulo de proteccion exclusiva dentro del afio siguiente a la extincion de la
relacion de trabajo o de servicios podran ser reclamadas por el empresario.

f) Sera nula toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos conferidos
en este articulo.

Art. 09 — (Obligacion de reconocer el derecho moral de los inventores) La
entidad a la que se hace referencia en el apartado anterior, estd obligada a



reconocer el derecho moral de los inventores y los autores respecto a la
paternidad de sus creaciones. Corresponde a los autores e inventores el
derecho a percibir estimulos morales por la creacion que haya derivado en

un patente y a participar en los beneficios que se obtengan por la explotacién
de dicha creacion. Los estudiantes de cualquier nivel de ensefianza, que creen
el objeto de una patente en ocasion de una actividad vinculada a su plan de
estudios en su centro o en cualquier entidad a la que sean asignados, se
equiparan a los inventores y autores vinculados con la entidad por un contrato
de trabajo o de prestacion de servicios, a los efectos de lo que establece esta
Ley.

Art. 10 — (Titularidad con relacion a los trabajadores y empleados del Estado y
demas entes publicos) Las normas del presente Capitulo seran aplicables a los
funcionarios, empleados y trabajadores del Estado, Comunidades Autdnomas,
Provincias, Municipios y demas Entes Publicos, sin perjuicio de lo previsto en
los parrafos siguientes:

a) Corresponde a la Universidad la titularidad de las invenciones realizadas
por el profesor como consecuencia de su funcion de investigacion en la
Universidad y que pertenezcan al ambito de sus funciones docente e
investigadora sin perjuicio de lo establecido en los reglamentos universitarios;

b) Toda investigacion, a la que se refiere el punto “a”, debe ser notificada
inmediatamente a la Universidad por el profesor autor de la misma;

c) El profesor tendrd, en todo caso, derecho a participar en los beneficios que
obtenga la Universidad de la explotacion o de la cesion de sus derechos sobre
las invenciones mencionadas en el punto “a”.

Correspondera a los Estatutos de la Universidad determinar las modalidades y
cuantia de esta participacion;

d) La Universidad podré ceder la titularidad de las invenciones mencionadas
en el punto “a” al profesor, autor de las mismas, pudiendo reservarse en este
caso una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita de explotacion;

e) Cuando el profesor obtenga beneficios de la explotacion de una invencidn
mencionada en el punto “d”, la Universidad tendra derecho a una
participacion en los mismos determinada por los Estatutos da la

Universidad:;

f) Cuando el profesor realice una invencién como consecuencia de un contrato
con un Ente privado o publico, el contrato debera especificar a cual de las
partes contratantes corresponderd la titularidad de la misma;



g) El régimen establecido en os parrafos “a” y “f” de este articulo podra
aplicarse a las invenciones del personal investigador de Entes publicos de
investigacion;

h) Las modalidades y cuantia de la participacion del personal investigador de
entes del sector publico de investigacion en los beneficios que se obtengan de
la explotacidn o cesidn de sus derechos sobre las invenciones mencionadas en
el apartado “g” de este articulo seran establecidas por el Gobierno, atendiendo
a las caracteristicas concretas de cada ente de investigacion. Esta participacion
no tendra en ningun caso naturaleza retributiva o salarial. Las Comunidades
Auténomas podran desarrollar por via reglamentaria regimenes especificos de
participacion en beneficios para el personal investigador de entes publicos de
investigacion de su competencia.

Art. 11 — (Derecho moral a ser mencionado) El inventor tendra derecho a ser
mencionado como tal en la patente y podra igualmente oponerse a esta
situacion.

Art. 12 — (Concepto de invencion) Se considera invencion toda creacion
humana, que permita transformar la materia o la energia que existe en la
naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus
necesidades concretas.

Art. 13 — (Presuncion de inventor) Se presume inventor a la persona o
personas fisicas que se ostente como tales en la solicitud de patente.

Capitulo Il — DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 14 — (Requisitos indispensables) Son requisitos indispensables de
patentabilidad:

a) Novedad:
b) Nivel inventivo;
¢) La susceptibilidad de aplicacion industrial.

Art. 15 — (Novedad. Divulgacion excluida) Una invencidn se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El estado de la
técnica comprendera todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al
publico en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, mediante una
descripcién oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de
difusion o informacion en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, antes de la fecha de prioridad
aplicable. Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara dentro del 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 de dieciocho meses contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud nacional.

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

a) El inventor o su causahabiente;
b) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante;
¢) 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;

d) El tercero que hubiese la informacion directa o indirectamente del inventor
0 su causahabiente.

Art. 16 — (Nivel inventivo) Se considerard que una invencion tiene nivel
inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica
correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habria derivado de manera
evidente del estado de la técnica pertinente, ni por el método empleado, ni

por su aplicacion, ni por la combinacion de métodos, ni por el producto a que
se refiere, ni por el resultado industrial que obtiene.

Art. 17 — (Susceptibilidad de aplicacion industrial) Se considerard que una
invencién 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.
A estos efectos la industria se entenderd en sentido amplio e incluira, entre
otros, la artesania, la agricultura, la ganaderia, la manufactura, la construccion,
la mineria y la pesca.

Se considera también que una invencion es susceptible de ser aplicada
industrialmente, si puede ser fabricada o utilizada ventajosamente en la
economia, la produccion, la ciencia, la cultura, la salud, la agricultura o la
defensa del pais.



Art. 18 — (Probacion de nueva patente o patente doble) Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no
serdn objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso
distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Art. 19 — (Divulgacién que no afecta su novedad) La divulgacion de una
invencién no afectara su novedad, cuando dentro de (1) un afio previo a la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la
invencion por cualquier medio de comunicacion o la hayan exhibido en una
exposicién nacional o internacional.

Art. 20 — (Requisitos para evitar la afectacion) Si el inventor hubiere
divulgado la invencion dentro del afio previo a la fecha de presentacion de la
solicitud deberad declararlo por escrito y presentar junto con la solicitud de
patente:

a) Un ejemplar o copia del medio de comunicacién por el que se divulgo la
invencidn, si se tratara de un medio grafico o electrénico;

b) Una mencion del medio y su localizacion geografica, de la divulgacion y de
la fecha en que se divulgo, si se tratara de un medio audiovisual;

c¢) Constancia fehaciente de la participacidn del inventor o del solicitante en la
exposicién nacional o internacional en que divulgo la invencion, su fecha y el
alcance de la divulgacion.

La declaracion del solicitante tendra el valor de declaracién jurada y, en caso
de falsedad, se perdera el derecho a obtener la patente o el certificado de
modelo de utilidad.

d) Del hecho de que el solicitante 0 su causante hubieren exhibido la
invencién en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. En este caso
serd preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la
invencién ha sido realmente exhibida y que, en apoyo de su declaracion,
aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que
se determinen reglamentariamente.

e) De los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre
que no implique una explotacién o un ofrecimiento comercial del

invento.
Art. 21 — (Excepciones) No se consideraran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;



b) Las variedades vegetales y las razas animales;

c) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos bioldgicos naturales, el material biologico existente en la naturaleza
0 aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier
ser vivo natural,

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividadesintelectuales,
deportivas, recreativas, juegos o actividades economico-comerciales y de
publicidad o de negocios;

e) Los métodos y sistemas de organizacion y direccion de la economia;
f) La forma de presentacién de informacién;

g) Los programas de ordenadores aisladamente considerados o el suporte
I6gico, como tales, y, las formas de presentar informaciones; h) Los proyectos
y esquemas de los planes de construcciones;

i) Los métodos y sistemas de educacidn, ensefianza y estudio;
J) Las ideas, los principios cientificos y los problemas basicos de la ciencia;

k) ElI cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a
no ser que modifique esencialmente las propiedades de éste;

I) El descubrimiento de materias existentes en la naturaleza y los
descubrimientos que consistan en dar a conocer leyes, fendmenos o
propiedades del universo material;

m) Las solicitudes que estén en contra de los intereses sociales, de los
principios de humanidad o de la moral socialista;

n) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artisticas;

0) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion de tal manera que no
puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones
caracteristicas de las mismas sean modificaciones para obtener un resultado
industrial 0 un uso no obvio para un técnico de la materia;

p) Los que contradigan los principios cientificos y las leyes que rigen los
fenomenos y propiedades establecidos en la ciencia.

Art. 22 — (Materia excluida de patentabilidad) No son patentables:



a) Los animales y sus razas;

b) Los métodos de diagnostico, terapéuticos y quirdrgicos para el tratamiento
de personas o animales;

¢) Las plantas, sus variedades y los animales excepto los microorganismos, y
los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccién de plantas o
animales, que no sean procedimientos no bioldgicos o microbioldgicos. Sin
embargo, otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema capaz sui generis 0 mediante una combinacion
de aquéllas y éste. Se entiende por microorganismos los transformados por
intervencion humana directa en su composicién genética con un material
genético exdgeno, que expresen una caracteristica que normalmente no
alcanza la especie en condiciones naturales. Se exceptian el todo o las partes
de plantas y animales;

d) Una invencion cuya explotacion seria contraria al orden publico o la moral,
entendiéndose que la explotacion no se considerara contraria al orden publico
o la moral solamente por razén de estar prohibida, limitada o condicionada
por alguna disposicién legal o administrativa;

e) Las soluciones cuya explotacion comercial en el pais deba impedirse
necesariamente para proteger la salud o vida de las personas o de los animales,
para preservar las plantas o vegetales o para evitar dafios graves al medio
ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque su
explotacion esté prohibida por la legislacion nacional;

f) Clonacion de seres humanos y los de érganos, tejidos y sus partes o
elementos;

g) Los procedimientos de modificacion de la identidad genérica germinal del
ser humano;

h) Los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales;

i) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitucion y desarrollo,
asi como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la
secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado
del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento
técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podra considerarse
como una invencion patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho
elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicacion industrial de
una secuencia total o parcial de un gen debera figurar explicitamente en la
solicitud de patente;



j) Los procedimientos de modificacion de la identidad genérica de los
animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial
para el hombre o el animal y los animales, resultantes de tales procedimientos;

k) Una invencion que sea evidentemente contraria a la salud o la vida de las
personas, animales y plantas o puedan causar dafios graves al medio ambiente;

m) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;

n) La totalidad del material biologico y genético existente en la naturaleza o
su réplica, en los procesos bioldgicos implicitos en la reproduccién animal,
vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz
de conducir su propia duplicacion en condiciones normales y libres tal como
ocurre en la naturaleza;

0) Los procedimientos esencialmente bioldgicos de obtencidn de vegetales o
de animales. A estos efectos se consideraran esencialmente biologicos
aquellos procedimientos que consistan integralmente en fendmenos naturales
como el cruce o la seleccién. Lo dispuesto en el parrafo anterior no afectara a
la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto

sea un procedimiento microbioldgico o cualquier otro procedimiento técnico o
un producto obtenido por dichos procedimientos.

Capitulo 111 - DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 23 — (Principio y aplicacion) El derecho de prioridad comienza a partir de
la fecha, hora y minuto en que la solicitud de patente se presenta ante la
oficina. Los solicitantes tienen el derecho de invocar, en el momento de
presentar su solicitud, el derecho de prioridad derivado de la primera solicitud
que tenga el valor de una presentacion nacional o regional regular. Los
solicitantes, para invocar el derecho de prioridad derivado de una solicitud
anterior o primera solicitud presentada en cualquier pais, tienen que indicarlo
en el correspondiente documento de solicitud y en el momento de su
presentacion, siempre que se haga en los plazos contados a partir de la fecha
de presentacion de la primera solicitud. La solicitud de patente para la cual se
invoque el derecho de prioridad no sera denegada, revocada ni anulada por
razon de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el
propio solicitante o por un tercero y tales hechos no daran lugar a la
adquisicién de ningun derecho de tercero respecto a la invencion conforme las
reivindicaciones contenidas en la primera solicitud. La prioridad se reconocera
Gnicamente respecto a la materia que se encuentre en la solicitud cuya
prioridad se invoque.



Art. 24 — (Prioridades multiples) El solicitante de una patente puede invocar
prioridades multiples, aun cuando estas procedan de paises diferentes, si su
solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes
presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de
invencion de conformidad con lo establecido en esta Ley. Si se invocan
prioridades maultiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha
de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada mas antigua.

Art. 25 — (Prioridad de solicitud anterior en otro pais. Requisitos) El
solicitante de una patente que quiera prevalerse de la prioridad de una
solicitud anterior en otro pais deberad adjuntar a su solicitud una declaracion
escrita en que indique la fecha y el namero de la solicitud anterior, el pais en
el que la haya efectuado €l mismo o su predecesor en derecho y el nombre

del solicitante, asi como, en un plazo maximo de tres meses contados desde la
fecha de la solicitud ulterior, una copia de la solicitud certificada por la
Oficina del pais donde haya sido solicitada.

El derecho de prioridad se invocara dentro del plazo de doce meses contado
desde la fecha de presentacion de la primera patente en el pais de origen. Los
plazos de prioridad fueron establecidos por el Art. 4 del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20-03-1883, revisado en
Estocolmo el 14-07-1967.

Capitulo IV — DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Art. 26 — (Solicitud: Extension y unificacion) La solicitud de patente sélo
podrd comprender una invencion un grupo de invenciones relacionadas entre
si, de manera que conformen un Gnico concepto inventivo. Se permite la
unificacion en una sola solicitud de dos 0 mas objetos de invencion diferentes,
tales como un equipo, un procedimiento y un producto, si los mismos sirven
para un fin dnico y si, en el momento en que se presenta la solicitud, se
encuentran indisolublemente relacionados.

Art. 27 — (Tramite y requisitos) La solicitud para obtener una patente de
invencidn se presentara ante la oficina nacional competente y debera contener
lo siguiente:

a) El petitorio;
b) La descripcion;
¢) Una 0 més reivindicaciones;

d) Uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la
invencion, los que se consideran parte integrante de la descripcion;



e) El resumen;

f) El titulo de la invencion;

g) Los poderes que fueren necesarios;

h) El comprobante de las tasas establecidas;

1) 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 productos derivados;

J) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o
autorizacion de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades
indigenas, afro americanas o locales de un pais, cuando los productos o
procedimientos cuya proteccién se solicita han sido obtenidos o desarrollados
a partir de dichos conocimientos;

k) De ser el caso, el certificado de depdsito del material bioldgico;

I) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesién del
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Art. 28 — (Formulario) EI petitorio de la solicitud de patente estara contenido
en un formulario y comprendera lo siguiente:

a) El requerimiento de concesidn de la patente;
b) El nombre y la direccion del solicitante;

¢) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuanto 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 direccién del representante legal del
solicitante;

g) La firma del solicitante o de su representante legal;

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 0 su causante y que se
refiera total o parcialmente a la misma invencion reivindicada en la solicitud
presentada en otro pais.

i) La patente podra ser solicitada directamente por el inventor o por su
causahabiente o a traves de sus representantes.

Art. 29 — (Solicitud hecha en otros paises. Prioridad) Cuando se solicite una
patente después de hacerlo en otros paises se podra reconocer como fecha de
prioridad la de presentacidn en aquel en lo que lo fue primero, siempre que se
presente a la Oficina, dentro de los plazos que determinen los Tratados
Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la
solicitud de patente en el pais de origen.

Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros paises se
reconocerd como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la
primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido mas de un
(1) afio de la presentacion originaria.

Para reconocer la prioridad se deberan satisfacer los requisitos siguientes:

a) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el pais
de origen y la fecha de presentacidn de la solicitud en ese pais;

b) Que la solicitud presentada no pretenda el otorgamiento de derechos
adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud
presentada el en extranjero considerada en su conjunto, la prioridad debera ser
s6lo parcial y referida a esta solicitud,;

c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacién de la solicitud, se
cumplan los requisitos o que sefialen los Tratados Internacionales;

d) Debera presentar una declaracién de prioridad y con copia certificada por la
oficina de origen de la solicitud anterior acompafiada de su traduccién al
castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

Art. 30 — (Prioridades maultiples) El solicitante de una patente puede invocar
prioridades multiples, aun cuando estas procedan de paises diferentes, si su
solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes
presentadas en diferencies momentos anteriores, siempre que exista unidad de
invencion.

Si se invocan prioridades maultiples, los plazos que hayan de computarse a
partir de la fecha de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada



méas antigua. Cuando se invoquen una o varias fechas de prioridad, se
reconoce el derecho de prioridad respecto a los elementos que contienen la
solicitud o solicitudes, cuya prioridad se reivindica, aun cuando uno o varios
elementos de la solicitud presentada no estuvieran contenidos en la solicitud o
solicitudes anteriores, siempre que exista unidad de invencion. En lo que se
refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya
prioridad es invocada, el depoésito de la solicitud posterior da origen a un
derecho de prioridad en las condiciones normales. Aun cuando uno o varios
elementos del objeto de la solicitud no figuren entre las reivindicaciones

formuladas en la solicitud presentada en el pais de origen respecto de la cual
se invoca un derecho de prioridad, se reconoce dicho derecho, si el conjunto
de los documentos de aquella solicitud posterior revelan, de manera clara y
precisa, la existencia de tales elementos.

Art. 31 — (Fecha de presentacion de la solicitud — Tramite) Fecha de
presentacion de la solicitud. La Oficina le anotara fecha y hora de
presentacion a la solicitud de patente, le asignara nimero de expediente y
entregara al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos
presentados.

Art. 32 — (Pertenencia y transmision de derechos) El derecho a la patente
pertenece al inventor 0 a sus causahabientes y es transmisible por todos los
medios que el Derecho reconoce. Si la invencidn hubiere sido realizada por
varias personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente pertenecera en
comdn a todas ellas. Cuando varios inventores hayan realizado la misma
invencién independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente
pertenecera al que tenga la solicitud con fecha de presentacion o de prioridad
reconocida, en su caso, mas antigua, siempre y cuando dicha solicitud no sea
negada o abandonada. El solicitante podra desistir de su solicitud en cualquier
momento de la tramitacion. En caso de que la solicitud corresponda a mas de
un solicitante, el desistimiento debera hacerse en comun. Si no lo fuera, los
derechos del renunciante acreceran a favor de los demas solicitantes.

Art. 33 — (Derecho por Sentencia distinto al solicitante) Cuando en base a una
sentencia firme hubiera reconocido el derecho a la obtencién de la patente a
una persona distinta al solicitante, y siempre que la patente no hubiera llegado
a ser concedida todavia, esa persona podra dentro del plazo de tres meses
desde que la sentencia adquirid fuerza de cosa juzgada: a) Continuar el
procedimiento relativo a la solicitud, subrogandose en el lugar del solicitante;
b) Presentar una nueva solicitud de patente para la misma invencion, que
gozara de la misma prioridad, o c) Pedir que la solicitud sea rechazada.
Presentada la demanda dirigida a conseguir la sentencia a que se refiere ese
apartado, no podra ser retirada la solicitud de patente sin el consentimiento del
demandante. El Juez decretara la suspension del



procedimiento de concesion, una vez que la solicitud hubiese sido publicada,
hasta la sentencia firme sea debidamente notificada, si ésta es desestimatoria
de la pretension del actor, o hasta tres meses después de dicha, notificacion si
es estimatoria.

Art. 34 — (Legitimacion para reivindicar la titularidad de la patente) Si la
patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla
segun lo dispuesto en el articulo 28, la persona legitimada en virtud de dicho
articulo podra reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin
perjuicio de cualesquiera otros derechos o0 acciones que puedan
corresponderle. Cuando una persona sélo tenga derecho a una parte de la
patente podra reivindicar que se sea atribuida la cotitularidad de la misma
conforme a lo dispuesto en el parrafo anterior. Los derechos mencionados en
los apartados anteriores, sélo seran ejercitables en un plazo de dos afios desde
la fecha en que se publicd la mencion de la concesion de la patente en el
Boletin Oficial de la Propiedad Industrial. Este plazo no sera aplicable si el
titular, en el momento de la concesion o de la adquisicion de la patente,
conocia que no tenia derecho a la misma. Sera objeto de la anotacion en la
Oficina a efectos de publicidad frente a terceros, la presentacion de una
demanda judicial para el ejercicio de las acciones mencionadas en el presente
articulo.

Art. 35 — (Requisitos para ejecutar la invencion reivindicada) La descripcion
debera exponer la invencion de manera suficientemente clara y completa para
su comprension cabal de la misma y para que una persona capacitada en la
materia técnica correspondiente puede ejecutarla. La descripcion también
debera divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la
invencidn reivindicada. La descripcion de la invencién indicara el nombre de
la invencion e incluira la siguiente informacion:

a) El sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b) La tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la
comprensién y el examen de la invencion, y las referencias a los documentos
y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

¢) Una descripcién de la invencion en términos que permitan la comprensién
del problema técnico y de la solucién aportada por la

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

d) Los dibujos técnicos necesarios para la comprension de la invencion a que
haga referencia en la materia técnica;



e) Una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para
ejecutar o llevar a la préactica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a
los dibujos de ser éstos pertinentes;

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
descripcién o de la naturaleza de la invencion.

Art. 36 — (Deposito de material biolégico) Cuando la invencion se refiera a un
producto o0 a un procedimiento relativo a un material bioldgico, que no se
encuentre a disposicion del publico 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 depdsito de
dicho material.

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

El deposito del material bioldgico s6lo sera 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 de la fecha
del vencimiento del plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud.

Art. 37 — (Reivindicaciones que pueden contener la solicitud de Patente) Una
misma solicitud de patente podra contener:

a) Las reivindicaciones de un producto determinado vy las relativas a procesos
especialmente concebidos para su fabricacion o utilizacion;

b) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a un
aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicacion, y

¢) Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso
especialmente concebido para su fabricacion y de un aparato o un medio
especialmente concebido para su aplicacion.



d) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o mas productos, las
reivindicaciones relativas a uno o mas procedimientos de fabricacion del
producto o los productos, y las reivindicaciones relativas a una 0 mas
aplicaciones del producto o los productos.

e) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o mas procedimientos, las
reivindicaciones de los medios para llevar a cabo el procedimiento o los
procedimientos y las reivindicaciones correspondientes al producto o los
productos que resulten de ellos, y las reivindicaciones correspondientes a las
aplicaciones de esos productos.

Art. 38 — (Normas, requisitos y modalidades) Las reivindicaciones se
formulan observando las siguientes normas:

a) Su numero deberd corresponder a la naturaleza de la invencion
reivindicada;

b) Podran presentarse en forma independiente o dependiente;

c) Las dependientes deberan comprender por referencia todas las limitaciones
de las reivindicaciones de las que dependan y precisar las limitaciones
adicionales que guarden una relacién congruente con la o las reivindicaciones
independientes relacionadas;

d) Las dependientes de dos o mas reivindicaciones non podran servir de base
ninguna otra reivindicacion dependiente a su vez de dos 0 mas
reivindicaciones;

e) Cuando se presenten varias reivindicaciones, éstas se identifican con
numeros arabicos;

f) No deberan contener referencias a la descripcion a los dibujos, salvo que
sean absolutamente necesarias; y

g) En caso de que la solicitud incluya dibujos, las caracteristicas técnicas
mencionadas en las reivindicaciones podran ir seguidas de signos de
referencia, relativos a las partes correspondientes de esas caracteristicas de los
dibujos, si facilitan la comprensién de las

reivindicaciones, debiendo estos signos de referencia colocarse entre
paréntesis.

Art. 39 — (EIl objeto principal de la primera reivindicacion y su subordinacion
de las restantes. Contenido) La primera reivindicacion se referird al objeto
principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma. La
reivindicacion o las reivindicaciones deberan contener:



a) Un preambulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo titulo
con que se ha denominado la invencion, comprendiendo todos los aspectos
conocidos de la invencion surgidos del estado de la técnica mas proximo;

b) Una parte caracteristica en donde se citaran los elementos que

establezcan la novedad de la invencion y que sean necesarios e
imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger;

c) Si la claridad y comprension de la invencion lo exigiera, la reivindicacion
principal, que es la Unica independiente, puede ir seguida de una o varias
reivindicaciones haciendo estas referencia a la reivindicacion de la que
dependen y precisando las caracteristicas adicionales que pretenden proteger.
De igual manera debe procederse cuando la reivindicacion principal va
seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de
realizacion de la invencion.

Art. 40 — (Cualidades que debe contener las reivindicaciones) Las
reivindicaciones deben ser claras y estar enteramente sustentadas por la
descripcién. El derecho conferido por la patente estd determinado por las
reivindicaciones, las cuales definen la invencion y delimitan al alcance del
derecho. La descripcion y los dibujos o planos, o en su caso, el deposito de
material bioldgico serviran para interpretarlas.

En las reivindicaciones la frase “compuesto de” permite la posibilidad de
incluir en el alcance de una reivindicacion ingredientes o elementos no
especificados hasta en cantidades mayores; la frase “consiste de” cierra la
posibilidad de incluir ingredientes o elementos ademas de los recitados, con la
especificacion de las impurezas normales; y la frase “consiste esencialmente
de” permite la posibilidad de incluir en una reivindicacion

solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten
materialmente a las caracteristicas basicas e innovadoras de la invencion. Las
reivindicaciones podran ser independientes o0 dependientes. Una
reivindicacion sera independiente cuando defina la materia que desea proteger
sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
reivindicacién anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas
reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacién dependiente
maultiple.

El alcance de la proteccion de una invencion se determina por las
reivindicaciones. La descripcion y los dibujos sirven solamente para
interpretar el sentido de las mismas.



Art. 41 — (Resumen de la divulgacion técnica) EI resumen consistird en una
sintesis de la divulgacion técnica contenida en la solicitud de patente y el uso
principal de la invencion. Dicho resumen servird para fines de informacion
técnica y no tendra efecto alguno para interpretar el alcance de la proteccion
conferida por la patente; en consecuencia, la Oficina podra, de oficio y sin
perjuicio alguno para el solicitante, realizar al mismo las aclaraciones y/o
ampliaciones que estime convenientes con el sélo proposito de que se ajuste a
lo estipulado con este articulo.

Art. 42 — (Fecha de presentacion de la solicitud. Requisitos) Se considerara
como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por la oficina
nacional competente, siempre que al momento de la recepcion hubiera
contenido al menos lo siguiente:

a) La indicacion de que se solicita la concesion de una patente;
b) Los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta

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

¢) La descripcion de la invencién;

d) Los dibujos, de ser éstos pertinentes;

e) Una o varias reivindicaciones;

) EI 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.

La Oficina esta facultada para exigir al solicitante que comunique mediante la
presentacion de los documentos acreditativos correspondientes, en que paises
presentd solicitudes de la misma invencion y qué objeciones le fueron hechas,
asi el resultado final de la tramitacion en esos paises.

Art. 43 — (Division de una solicitud de Patente) Cuando una solicitud de
patente deba dividirse, el solicitante debera presentar las descripciones,
reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la
documentacion relativa a la prioridad reclamada y su traduccion que ya se
encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesion de derechos y el
poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirdn alteraciones
que modifiquen la invencion contemplada en la solicitud original.



Art. 44 — (Dependencia entre patentes) Si una invencion objeto de una patente
posterior no puede ser explotada sin utilizar la invencion protegida por una
patente anterior perteneciente a distinto titular, esto no es obstaculo para la
validez de la patente posterior. En este caso, ni el titular de la patente anterior
puede explotar la patente posterior durante la vigencia de esta, ni el titular de
la patente posterior puede explotar ninguna de las dos patentes durante la
vigencia de la patente anterior, a no ser que medie una licencia cruzada de
uso, voluntaria u obligatoria, respecto a las respectivas invenciones.

Art. 45 — (Derechos del titular de la Patente con relacion a productos
introducidos al pais) Cuando se introduzca en pais un producto con relacion al
cual exista una patente de procedimiento para la fabricacion de dicho
producto, el titular de la patente tendra con respecto al producto introducido
los mismos derechos que la presente Ley concede en relacion con los
productos fabricados en el pais. Si una patente tiene por objeto un
procedimiento para la fabricacion de productos o sustancias nuevos, se
presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las
mismas caracteristicas ha sido obtenido por el procedimiento patentado. En

la practica de las diligencias para la prueba en contrario prevista en el
apartado anterior se tomaran en consideracion los legitimos intereses del
demandado para la proteccién de sus secretos de fabricacidn o de negocios.

Art. 46 — (Mejoras, requisitos y alcance) Se entiende por mejoras las
modificaciones introducidas a una invencién ya conocida, siempre que
representa novedad y ventajas notorias y relevantes sobre la invencion
primitiva. Las solicitudes de patentes de invencion respecto de mejoras sobre
inventos ya patentados en el pais y siempre que éstos estén vigentes, deberan
ser solicitados por sus autores y se sujetaran a las disposiciones siguientes:

a) Si el que ha realizado la mejora es el propio duefio del invento de origen, se
le concedera la patente por el tiempo que falta para completar el plazo de la
patente primitiva;

b) Si quién ha realizado una mejora es un tercero y aln se encuentra vigente el
plazo de concesion de la patente en que inciden las mejoras, podra concederse
la patente sélo si el inventor primitivo autoriza previamente al segundo
inventor para utilizar la idea original conjuntamente con las innovaciones de
que se trate. Podra concederse la patente para ambos inventores en conjunto o
tan sélo para uno de ellos, de cuyo convenio se dejara constancia en
documento que se agregara al expediente respectivo;

c) En caso de no existir acuerdo, el autor de la mejora podré solicitar patente
de invencion sobre ésta. Cuando ocurra esta circunstancia, la fecha de
vigencia y el plazo de concesion de la patente complementaria lo resolvera el



Jefe de la Oficina. Para ello el inventor deberda manifestar tal intencion a la
Oficina, en un plazo de 90 dias, contado desde la fecha de la solicitud original.

Art. 47 — (Excepciones a las violaciones del Derecho de Invencion) No se
reconocen como Vviolaciones del derecho exclusivo de una invencion
protegida:

a) El uso de la misma a bordo de bugues de navegacién maritima o fluvial
tanto en el casco, como en las maquinas, en los aparejos o en los equipos,
cuando dichos buques se hallen temporalmente en aguas territoriales, siempre
que dicha invencion se emplee exclusivamente para satisfacer necesidades de
la embarcacion;

b) El empleo de la misma en la construccion o en la explotacion de medios
terrestres 0 aéreos o de equipos auxiliares para dichos fines, cuando estos
medios de transporte se hallen temporalmente en el territorio de un

Estado;
c) La utilizacion de la misma con fines de investigacion cientifica.
Art. 48 — (Cambios de certificados) Si el titular de un Certificado de

Patente de Invencion o de un Certificado de Patente de Invencion de Adicidn
solicita, dentro de los primeros cinco afios de vigencia de éste, que se le
cambie por un Certificado de Autor de Invencion o por un Certificado de
Autor de Invencion de Adicién la Oficina se lo concede.

Capitulo V — MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD

Art. 49 — (Tramite y alcance) EI solicitante de una patente podra pedir que se
modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion no
podrd implicar una ampliacion de la proteccion de las reivindicaciones
contenidas en la solicitud inicial, si ello implicara una proteccion mayor que la
corresponderia a la solicitud inicial. Podra también mediante la modificacion,
eliminarse algunas de las reivindicaciones. La modificacion o la correccion de
la solicitud deben presentarse por escrito y debe acompafarse de la
documentacion que corresponda y del comprobante de pago de la tasa
respectiva. Del mismo modo, se podra pedir la correccion de cualquier error
material.

Art. 50 — (Conversién de solicitud de Patente por modelo de utilidad o de
registro de Disefio Industrial) El solicitante de una patente de invencion podra
pedir, en cualquier momento del tramite, que su solicitud se convierta en una
patente de modelo de utilidad o de registro de disefio industrial y vice versa.
La conversion de la solicitud solo procederd cuando la naturaleza de la



invencion o la innovacion lo permitan. La peticion de conversion de una
solicitud podra presentarse solo una vez. La solicitud convertida mantendra la
fecha de presentacion de la solicitud inicial. La Oficina competente podra
sugerir la conversion de la solicitud en cualquier momento del tramite, asi
como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentacion de las
solicitudes de conversion. El solicitante podra aceptar o rechazar la

propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuara la tramitacién
del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

Art. 51 — (Division y Fraccionamiento de la solicitud) El solicitante podra, en
cualquier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o mas fraccionarias,
pero ninguna de éstas podra implicar una ampliacion de la proteccién que
corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial. La Oficina
competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al solicitante
que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de
invencién. Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de
presentacion y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. En
caso de haberse invocado prioridades, multiples o parciales, el solicitante o la
Oficina 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.

Art. 52 — (Fusion de solicitudes) El solicitante podra, en cualquier momento
del tramite, fusionar dos o mas solicitudes en una sola, pero ello no podra
implicar una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divulgacion
contenida en las solicitudes iniciales. No procedera la fusion cuando la
solicitud fusionada comprendiera que no cumplen con el requisito de unidad
de invencidn. La solicitud fusionada se beneficiara de la fecha de presentacion
Yy, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia
contenida en las solicitudes iniciales.

Art. 53 — (Correccion de errores u omisiones en el certificado) El titular de
una patente podra pedir en cualquier momento que corrija algin error material
u omision incurridos en el certificado de patente o en la inscripcién. La
correccion tendra efectos frente a terceros desde que sea anotada en la
inscripcion y no serd necesario publicarla. No se admitird ninguna correccion
o ampliacién de la divulgacion contenida en la solicitud inicial ni de las
reivindicaciones aceptadas, si ello implicarse una proteccién mayor que la que
corresponderia a la solicitud inicial. La peticion de correccion debera
identificar y comprobar la existencia del error u omision y, una vez
determinado el mismo, se procedera a realizar la anotacion correspondiente,



previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratare de un error imputable a
la Oficina.

Art. 54 — (Retiro de la solicitud) La solicitud de patente podra ser retirada por
el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida.
Cuando figuren inscritos en la Oficina derechos de terceros sobre la solicitud
ésta solo podra ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales
derechos.

Capitulo VI — DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD

Art. 55 — (Examen y Plazo) La Oficina competente examinara, dentro de los
treinta dias contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, si ésta
cumple con los requisitos de forma.

Art. 56 — (Complementacion de requisitos) Si del examen de forma resulta
que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los articulos 27 al
29, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que complete
dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de
notificacion. A solicitud de parte dicho plazo serd prorrogado por una sola
vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerard abandonada y perderd su
prelacién, sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardara la
confidencialidad de la solicitud.

Art. 57 — (Confidencialidad de la solicitud y plazo. Publicacién y contenido)
La solicitud de patente en tramite y sus anexos seran confidenciales hasta el
momento de su publicacidn. Transcurridos dieciocho meses contados a partir
de la fecha de presentacion de la solicitud, o cuando fuese el caso desde la
fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendra caracter
publico y podra ser consultado, y la oficina competente ordenard la
publicacion de la solicitad de conformidad con las disposiciones nacionales. A
peticion del solicitante, la solicitud sera publicada antes del vencimiento del
plazo sefialado. 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.
No se ordenara la publicacién de una solicitud que hubiese sido objeto de
desistimiento o de abandono.

La publicacion debe contener:



a) El nimero de la solicitud,;

b) La fecha de presentacion de la solicitud;

c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;

e) El pais u Oficina, fecha y nimero de cada solicitud cuya prioridad se
hubiese reclamado;

f) El simbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado;
g) El nombre de la invencion;
h) El resumen;

i) Un dibujo representativo de la invencion, si lo hubiere, seleccionado por la
Oficina;

J) Fecha y firma del Registrador o del funcionario de la Oficina que ésta
designe para tal efecto.

Art. 58 — (Proteccion provisional) A partir de la fecha de su publicacion, la
solicitud de patente confiere a su titular una proteccion provisional consistente
en el derecho a exigir una indemnizacion, razonable y adecuada a las
circunstancias, de cualquier tercero que, entre aquella fecha y la fecha de
publicacion de la mencion de que la patente ha sido concedida, hubiera
llevado a cabo una utilizacién de la invencién que después de ese periodo
estaria prohibida en virtud de la patente. Esa misma proteccion provisional
serd aplicable aun antes de la publicacién de la solicitud frente a la persona a
quien se hubiera notificado la presentacion y el contenido de ésta. Cuando el
objeto de la solicitud de patente esta constituido por un procedimiento relativo
a un microorganismo, la proteccion provisional comenzara solamente desde
que el microorganismo haya sido hecho accesible al pablico. Se entiende que
la solicitud de patente no ha tenido nunca los efectos previstos en los
apartados anteriores cuando hubiera sido o se considere retirada, o cuando
hubiese sido rechazada en virtud de una resolucién firme.

Art. 59 — (Accesibilidad en materia bioldgica) La materia bioldgica depositada
con la solicitud de patente sera accesible:

[) a) Antes de la primera publicacion de la solicitud de patente, solo a quien
tenga derecho a consultar el expediente de acuerdo con el articulo anterior;



b) Entre la primera publicacion de la solicitud y la concesion de la patente, a
toda persona que lo solicite o Unicamente a un experto independiente si asi lo
pide el solicitante de la patente;

c) Tras la concesion de la patente, y aunque la patente caduque o se anule, a
toda persona que lo solicite.

2) El acceso se realizara mediante la entrega de una muestra de la materia
bioldgica depositada siempre y cuando la persona que lo solicite se
comprometa mientras duren los efectos de la patente:

a) A no suministrar a terceros ninguna muestra de la materia bioldgica
depositada o de una materia derivada de la misma, y

b) A no utilizar muestra alguna de la materia bioldgica depositada, o derivada
de la misma, excepto con fines experimentales, salvo renuncia expresa del
solicitante o del titular de la patente a dicho compromiso.

3) En caso de denegacion o de retirada de la solicitud, el acceso a la materia
depositada quedara limitado, a peticion del solicitante y durante veinte afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de la patente, a un
experto independiente. En este caso sera de aplicacién lo dispuesto en el
apartado 2.

4) Las peticiones del solicitante a que se refieren el parrafo b) del apartado | y
el apartado 3 s6lo podran presentarse hasta la fecha en que se consideren
concluidos los preparativos técnicos para la publicaciéon de la solicitud de
patente.

Art. 60 — (Consulta por terceros de la solicitud) Una solicitud de patente no
podrd 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 él los derechos derivados de la
solicitud, podra consultar el expediente antes de su publicacion adn sin

consentimiento de aquél. Los expedientes relativos a solicitudes de patente
todavia no publicadas s6lo podran ser consultados con el consentimiento del
solicitante. Los expedientes correspondientes a solicitudes que hubieren sido
denegadas o retiradas antes de su publicacion no seran accesibles al publico.
En caso de que se vuelva a presentar una de las solicitudes mencionadas en el
apartado anterior, se considerard como una solicitud nueva y no podra
beneficiarse de la fecha de presentacion de la solicitud anterior.



Art. 61 — (Oposicion y observaciones) Dentro del plazo de sesenta dias
siguientes a la fecha de publicacién, quien tenga legitimo interés, podra
presentar por una sola vez, oposicién u observaciones fundamentadas que
pueda desvirtuar la patentabalidad de la invencion.

A solicitud de parte, la Oficina competente otorgara, 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.

Art. 62 — (Notificacion de la oposicidn) Si se hubiere presentado oposicion, la
oficina competente notificara al solicitante para que dentro de los sesenta dias
siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte
nuevamente las reivindicaciones o la descripcién de la invencion, si lo estima
conveniente.

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

Art. 63 — (Plazo para pedir se examine la invencion) Dentro del plazo de seis
meses contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente que
se hubiera presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine
si la invencion es patentable.

La Oficina podra cobrar una tasa para las realizaciones del examen. Si
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el
examen, la solicitud caera en abandono.

Art. 64 — (Examen de fondo o sustantivo. Contenido) Al realizar el examen de
fondo o sustantivo, se tomaran en cuenta las informaciones aportadas por el
solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo
lo relativo a examenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras
oficinas de propiedad industrial y referidas a la misma materia de

la solicitud. La Oficina podra considerar los resultados de tales examenes
como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
patentabilidad de la invencién. En el caso de las solicitudes relativas a
vacunas y otras formas farmacéuticas, la Oficina debe oir el parecer de las
autoridades de salud que correspondan. La cuestion de si una invencién es o
no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolvera caso por
caso segun corresponda, considerando los hechos pertinentes como por
ejemplo, entre otros:

a) El alcance y contenido del estado de la técnica;

b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicacion;



¢) El nivel de destreza comun en el arte pertinente, y

d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades
largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados
inesperados.

Art. 65 — (Plazo para pago de tasa de examen de fondo: documentos
complementarios y consecuencias) El solicitante debera pagar la tasa de
examen de fondo de la solicitud de patente, dentro del plazo de doce meses
contados desde la publicacion de la solicitud. Si venciera ese plazo sin haberse
pagado la tasa, la solicitud caera de pleno derecho en abandono y se archivara
de oficio. Para los efectos del examen de fondo, la Oficina podré requerir al
solicitante que presente, dentro de un plazo de dos meses contados a partir de
la notificacion respectiva, prorrogable a un mes mas en casos calificados por
la Oficina, una copia sin legalizacion y con traduccion simple de cualquier
material contenido en un expediente administrativo o judicial del extranjero,
relacionado con la solicitud en tramite, incluyendo, entre otras:

a) La propia solicitud;

b) Busqueda de antecedentes: El examinador procurard identificar los
documentos que estime necesarios para determinar si la invencion es nueva y
implica actividad inventiva. Su bldsqueda debera abarcar todos los sectores
técnicos que puedan contener elementos pertinentes para la invencion;

c) Los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad;

d) Literatura técnica distinta de la indicada en los apartados anteriores, que
pudiere ser pertinente para la investigacion;

e) La patente u otro titulo de proteccion que se hubiese concedido;

f) Cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese rechazado, denegado u
otorgado la solicitud o patente, y

g) Cualquier resolucion o fallo por el cual se hubiese revocado, anulado,
invalidado o cancelado la patente u otro titulo de proteccion concedido.

Art. 66 — (Denegacion de la solicitud) Si la Oficina competente encontrara que
la invencién no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos para la concesion de la patente, denegara la solicitud
comunicandosele al solicitante, con expresion de los motivos y fundamentos
de la resolucion. Este deberé 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 competente estimara que ello es necesario para los fines del
examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas veces
conforme al péarrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la
notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, la Oficina competente denegara la
patente.

Art. 67 — (Informe de expertos) La Oficina competente podra requerir el
informe de expertos o de organismos cientificos o tecnologicos que se
consideren idoneos, para que emitan opinion sobre la patentabilidad de la
invencién. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podra requerir informes
de otras oficinas de propiedad industrial o dentro del procedimiento previsto
por el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT, referidos a la
misma materia reivindicada en la solicitud que se examina.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de
la Oficina competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no
excedera de tres 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 los 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 de
negado la solicitud extranjera;

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

La Oficina competente podra reconocer los resultados de los examenes
referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las
condiciones de patentabilidad de la invencion.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo
sefialado en el presente articulo la Oficina competente denegara la patente.

Art. 68 — (Suspension de la tramitacion de la solicitud) A pedido del
solicitante, la Oficina competente podra suspender la tramitacion de la
solicitud de patente cuando algun documento que deba presentarse conforme



os literales b) y c), articulo 47 aun no hubiese obtenido o estuviese en tramite
ante una autoridad extranjera.

Art. 69 — (Complementacion de documentos y otros tramites) Si del examen
de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario
completar la documentacion presentada, corregir, modificar o dividir la
solicitud, la Oficina lo notificarad al solicitante para que, dentro de los tres
meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o
documentos que convinieran en sustento de la solicitud. Este procedimiento
podra realizarse cuantas veces lo estime necesario la Oficina.

Art. 70 — (Clases de Resolucion de la solicitud de Patente. Publicacion de la
concesion de la Patente y contenido) Cumplidos los tramites y requisitos que
establece esta Ley, la Oficina resolvera sobre la solicitud de patente. Si el
examen establecido es favorable la Oficina concedera la patente. Si fuera
parcialmente desfavorable se otorgard el titulo solamente a las
reivindicaciones aceptadas. Si fuere rechazada total o parcialmente, la
resolucion respectiva debera contener los motivos y fundamentos juridicos

de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la patente solicitada, la Oficina
ordenara que se proceda a la inscripcion correspondiente, previa acreditacion
del pago de tasa correspondiente y entregara al solicitante un certificado de
concesion y un ejemplar del documento de patente. El anuncio de la concesidn
de la patente se publicara en el boletin oficial que editara la Oficina. La
inscripcion debera contener:

a) El namero del expediente;

b) La fecha de presentacién de la solicitud;

¢) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

d) El simbolo o simbolos de clasificacion, cuando se hubiesen asignado;
e) El nombre de la invencién;

f) Un resumen de la invencion y de las reivindicaciones;

g) Un dibujo representativo de la invencion, si lo hubiere, seleccionado pela
Oficina;

h) La clase o clases en que se haya incluido la patente;

1) La fecha de la concesion y el plazo por el que se otorgue;



K) El pais u oficina, fecha y nimero de solicitudes cuya prioridad se hubiesen
reclamado;

) La firma y sello del Registrador;

m) La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, asi
como el informe sobre el estado de la técnica referente a ella y las
observaciones y comentarios formulados a dicho informe.

Art. 71 — (Inscripcion y expedicion de Certificado) Efectuada la inscripcion de
la patente, la Oficina expedira el certificado correspondiente que contendra los
datos de la inscripcion, agregando una copia de la inscripcién, de las
reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El certificado debera contener
también mencién expresa de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor
derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante. No se
permitiran cambios en el texto del titulo de una patente, salvo para corregir
errores materiales o de forma.

Las patentes de invencion otorgadas seran publicadas.

Art. 72 — (Utilizacion de la clasificacidn internacional de Invenciones) Para el
orden y clasificacién de las patentes, la Oficina utilizara la Clasificacion
Internacional de Patentes de Invencion establecida por el Arreglo de

Estrasburgo relativo a Clasificacion Internacional de Patentes de 1971, con
sus modificaciones vigentes.

Capitulo VII — DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Art. 73 — (Duracion de la Patente) La patente tiene una duracién de veinte
afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud y
produce sus efectos desde el dia en que se publica la mencién de que ha sido
concedida. Si la Oficina demora en otorgar la patente mas de cinco (5) afios,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud; o si demora mas
de tres (3) afios, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la
patente, el titular tendra derecho a solicitar a la Oficina una compensacion de
la vigencia del plazo de la patente; o cuando por causas imputables a la
autoridad competente para la concesion de registros para la comercializacion
de productos farmacéuticos, ésta se demore en conceder el registro mas de
cinco (5) aflos, contados a partir de la fecha de la presentacién de registro.

Art. 74 — (Alcance de la proteccién) El alcance de la proteccion conferida por
la patente estara determinado por el tenor de las reivindicaciones. La
descripcion y los dibujos o en su caso, el material tecnoldgico depositado,
serviran para interpretarlas.



Art. 75 — (Presuncion de inventor. Derechos) Salvo prueba en contrario se
presumira inventor a la persona o personas fisicas que se designen como tales
en la solicitud de patente.

El inventor o inventores tendran derecho a ser mencionados en el titulo
correspondiente. El duefio de la patente de invencidn gozara de exclusividad
para producir, vender o comerciar aun cualquier forma el producto u objeto
del invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotacién del
mismo. La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras
personas que exploten la invencion patentada. A tal efecto el titular de la
patente podra actuar por los medios legales que correspondan contra cualquier
persona que sin su consentimiento, realice cualquier de los siguientes actos:

a) Cuando la patente reivindica un producto:

---------------------------- I) producir o fabricar el producto; ii)
ofrecer en venda, vender o usar el producto; iii) o importarlo o almacenarlo
para alguno de estos fines.

b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

1) emplear el procedimiento; ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el
literal @) anterior respecto a un producto obtenido directamente mediante el
procedimiento; iii) ofrecer en venda, vender o usar el procedimiento; iv) o
importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines.

Art. 76 — (Usurpacion ilegal y solicitud de transferencia de la Patente) Si los
elementos esenciales de una solicitud de patente han sido tomados de la
invencidn de otra persona, sin que ésta haya dado su consentimiento para ello
ni para el depdsito de la solicitud de patente, la parte lesionada a consecuencia
de esa usurpacion ilegal podra exigir que la solicitud o la patente concedida en
virtud de esa solicitud le sea transferida.

Art. 77 — (Derechos Complementarios) La patente confiere igualmente a su
titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero
entregue y ofrezca entregar medios para la puesta en préactica de la invencion
patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no
habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen
evidente que tales medios son aptos para la puesta en practica de la invencion
y estan destinados a ella. Lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable
cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren
corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la
que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el articulo 64.



Art. 78 — (Extension de la proteccion del material bioldgico) Cuando la
patente proteja un material bioldgico que posea determinadas caracteristicas

reivindicadas, la proteccion también se extenderd a cualquier material
bioldgico derivado por multiplicacién o propagacion del material patentado y
posea las mismas caracteristicas.

Cuando la patente proteja un procedimiento para obtener un material
bioldgico que posea determinadas caracteristicas reivindicadas, la proteccion
prevista en el articulo 75, literal b) apartado ii) se extendera también a todo
material biologico derivado por multiplicacion o propagacion del material
directamente obtenido del procedimiento y que posea las mismas
caracteristicas.

Cuando la patente proteja una secuencia genética especifica o un material
bioldgico que contenga tal secuencia, la proteccion también se extendera a
todo producto que incorpore esa secuencia 0 material y exprese la respectiva
informacion genética.

Cuando la patente proteja una planta, un animal u otro organismo capaz de
reproducirse, no podra el titular impedir que terceros usen esa entidad como
base inicial para obtener un nuevo material bioldgico viable y comercializar el
material asi obtenido, salvo que tal obtencion requiera el uso repetido del
material patentado.

Cuando la patente proteja una planta o un animal o su material de
reproduccién o de multiplicacidn, no podra el titular impedir la utilizacion del
producto obtenido a partir de la planta o animal protegido para su ulterior
reproduccién o multiplicaciébn por un agricultor o ganadero; y la
comercializacion de ese producto para uso agropecuario 0 para consumo,
siempre que el producto se hubiera obtenido en la propia explotacion de ese
agricultor o ganadero y que la reproduccion o multiplicacion se haga en esa
misma explotacion.

Art. 79 — (Excepcion al derecho de la Patente) El titular de la patente no podra
ejercer el derecho a que se refiere el articulo anterior respecto de los
siguientes actos:

a) Actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales, en tanto
que no atenten de manera injustificable contra la normal explotacion de la
invencién que al titular pudiera realizar o realice;

b) Actos realizados exclusivamente con fines experimentales, respecto al
objeto de la invencion patentada, en particular los estudios y ensayos
realizados para la autorizacion de medicamentos genericos, y los



consiguientes requisitos préacticos, incluidos la preparacion, obtencion y
utilizacion del principio - activo para estos fines;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion
cientifica o académica, sin propdsitos comerciales, respecto al objeto de la
investigacion patentada;

d) Actos referidos en el Art. Ster del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial. La realizacion de cualquier actividad de las
relacionadas en el parrafo anterior no constituira infraccion de la patente;

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;

f) La preparacion de medicamentos realizada de forma habitual, por
profesionales habilitados y por unidad, con motivo de la ejecucion de una
receta médica y los actos relativos a los medicamentos asi preparados;

g) El empleo del objeto de la invencion patentada, a bordo de buques de
paises signatarios de los convenios internacionales para la proteccion de la
propiedad industrial, en el casco del buque, en las maquinas, en los aparejos,
aparatos y en los restantes accesorios, cuando estos penetren temporal o
accidentalmente en el territorio del pais, siempre que el objeto de la invencidn
sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque;

h) ElI empleo del objeto de la invencion patentada en la construccion o en el
funcionamiento de medios de locomocion aérea o terrestre, que pertenezcan a
paises signatarios de convenios internacionales para la proteccion de la
propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de
locomocion penetren temporal o

accidentalmente en el territorio del Estado;

i) Los actos realizados con fines de experimentacion, procesamiento,
tramitacion o cualesquiera otras finalidades destinadas a obtener el registro u
otras formas de autorizacidn sanitaria y a preparar una futura explotacion
comercial con posterioridad a la expiracion de la patente;

J) A la utilizacion por un tercero, de la materia objeto de proteccion cuya
patente se encuentra vigente, para generar la informacién necesaria con el fin
de apoyar una solicitud de registro sanitario de un producto farmacéutico o
quimico agricola ante el Organo de Salud Pdblica o el

Organo de Agricultura y Ganaderia, solicitud que podra ser presentada una
vez expire el plazo de proteccion de una patente; y en caso el producto sea



exportado fuera del territorio nacional, se permitird dicha exportacion
Unicamente para satisfacer los requisitos de aprobacion de comercializacion
en el Estado.

Art. 80 — (Exclusion del derecho de impedir actos de comercio) La patente no
daré el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de
un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento
patentado, después de ese producto se hubiese introducido en el comercio en
cualquier pais por el titular de la patente, o por otra persona con
consentimiento del titular o econdmicamente vinculada a él. A efectos del
parrafo precedente, entendera que dos personas, estdn economicamente
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.

Art. 81 — (Material biologico capaz de reproducirse y su proteccion no
extensiva) 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 el comercio
conforme al parrafo primero, siempre que la reproduccion, multiplicacion 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.

Art. 82 — (Limitacion de la explotacion de la Patente por razones de interés
social y otros) La explotacion de una invencién patentada no puede llevarse a
cabo de forma contraria a los intereses sociales, a la moral, al orden publico,
al medio ambiente, a la salud o la vida de las personas o de los animales, y
estd supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o
permanentes, establecidas o que se establezcan en otras disposiciones legales.

Art. 83 — (Derechos de Patentes que no podran hacerse valer respecto a
determinadas personas) Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la
patente previstas en la presente Ley, 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 concedié
la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invencion, o hubiese
realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona
tendra el derecho de iniciar o de continuar la utilizacién o explotacién de la
invencién, pero este derecho sélo podra cederse o transferirse junto con el
establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilizacion o
explotacion.



Art. 84 — (Implicacion de derechos por actos de comercializacion) La venta o
cualquier otra forma de comercializacion de material de reproduccion vegetal
realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor
para su explotacion agricola, implicara el derecho de este Gltimo utilizar el
producto de su cosecha para ulterior reproduccion o multiplicacion realizada
por él mismo en su propia explotacion. La venta o cualquier otra forma de
comercializacion de animales de cria o de material de reproduccién animal
realizada por el titular de la patente o con su consentimiento a un agricultor o
ganadero, implicarda autorizacion a estos ultimos para utilizar el ganado
protegido con fines agricolas o ganaderos. Ello incluira la puesta a disposicidn
del ganado o de otro material de reproduccion animal para que el agricultor o
ganadero pueda proseguir su actividad agricola o ganadera, pero no la venta
en el marco de una actividad de reproduccion comercial o con esa finalidad.

Art. 85 — (Régimen de Monopolio legal) Cuando se conceda una patente para
una invencién cuyo objeto se encuentra en régimen de monopolio legal, el
monopolista solo podra utilizar la invencion con el consentimiento del titular
de la patente, pero estara obligado a aplicar en su industria, obteniendo el
correspondiente derecho de explotacion, aquellas invenciones que supongan
un progreso técnico notable para la misma. EI monopolista tendra derecho a
pedir que se le autorice la explotacion de la invencion patentada, pudiendo
exigir el titular de la patente, en caso de ejercicio de ese derecho, que el
monopolista adquiera la patente. El precio que habra de pagar el monopolista
por el derecho a explotar la invencidn patentada o por la adquisicion de la
patente sera fijado por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por resolucién
judicial. Si perjuicio de la aplicacion de lo dispuesto en los apartados
anteriores, cuando el monopolio fuera establecido con

posterioridad a la concesion de la patente, el titular de la misma tendra ademas
derecho a exigir que el monopolista adquiera la empresa o las instalaciones
con las que hubiera venido explotando la invencion patentada, abonando un
precio que se fijard por acuerdo entre las partes o, en su defecto, por
resolucion judicial. Las patentes cuyo objeto no sea explotado por impedirlo la
existencia de un monopolio legal no devengaran anualidades.

Capitulo VIII — DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA
PATENTE

Art. 86 — (Obligacién de explotar la invencion) El titular de la patente esta
obligado a explotar la invencion patentada o a través de alguna persona
autorizada por el. A los efectos del presente capitulo, se entendera por
explotacion, la produccion 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 comercializacion del producto
patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda
del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se
materialice en un producto, no seran exigidos los requisitos de
comercializacion y distribucion.

Capitulo IX - TRANSMISION Y LICENCIAS CONTRACTUALES

Art. 87 — (Derecho de transmitir la solicitud y la Patente) Tanto la solicitud de
patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y
de usufructo. También pueden ser dadas en garantias mediante la constitucion
de una hipoteca mobiliaria que se regira por sus disposiciones especificas y
cuya constitucion se notificara a la Oficina. Los actos a que se refiere el
apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberan constar por escrito
para que sean validos. A los efectos de sucesion o gravamen, la solicitud de
patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque puedan pertenecer
en comun a varias personas.

Art. 88 — (Licencias) Tanto la solicitud de patente como la patente pueden ser
objeto de licencias en su totalidad o en alguna de las facultades que

integran el derecho de exclusiva, por acto entre vivos o por via sucesoria, para
todo el pais o para parte del mismo. Las licencias pueden ser exclusivas 0 no
exclusivas. Podran ser ejercitados los derechos conferidos por la patente o por
la solicitud frente a un licenciatario que viole alguno de los limites de su
licencia en virtud de lo dispuestos en el apartado anterior. Los titulares de
licencias contractuales no podran cederlas a terceros, ni conceder sub
licencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrato.

Salvo pacto en contrario, quien transmita una solicitud de patente o una
patente o conceda una licencia sobre las mismas, estd obligado a poner a
disposicion del adquirente o del licenciatario los conocimientos técnicos que
posea Yy que resulten necesarios para poder proceder a una adecuada
explotacion de la invencion. El adquirente o licenciatario a quien se
comuniquen conocimientos secretos estara obligado a adoptar las medidas
necesarias para evitar su divulgacion.

Art. 89 — (Responabilidad salvo pacto en contrario de la transmision a titulo
oneroso de una solicitud o de una Patente) Quien transmita a titulo oneroso
una solicitud de patente o una patente ya concedida y otorgue una licencia
sobre las mismas respondera, salvo pacto en contrario, si posteriormente se
declarara que carecia de la titularidad o de las facultades necesarias para la
realizacion del negocio de que se trate. El transmitente o licenciante
respondera siempre cuando hubiere actuado de mala fe. La mala fe, por
supuesto, debe ser comprobada, cuando no hubiere dado a conocer al otro



contratante, haciéndolo constar en el contrato con mencion individualizada de
tales documentos, los informes o resoluciones, de que disponga o le conste su
existencia, referente a la patentabilidad de la invencion objeto de la solicitud o
de la patente. Las acciones a que se refieren los apartados anteriores
prescribirdn a los seis meses, contados desde la fecha de la resolucion
definitiva o de la sentencia firme que les sirva de fundamento. Seran de
aplicacion a las mismas las normas del Codigo Civil sobre saneamiento por
eviccion.

Art. 90 — (Responsabilidad solidaria) Quien transmita una solicitud de patente
0 una patente ya concedida u otorgue una licencia sobre las mismas,
responderd solidariamente con el adquirente o con el licenciatario de las
indemnizaciones a que hubiere lugar como consecuencia de los dafios y
perjuicios ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la

invencion objeto de la solicitud o de la patente. El transmitente o licenciante
que hubiera debido hacer frente a la responsabilidad mencionada en el
apartado anterior podra reclamar al adquirente o licenciatario las cantidades
abonadas, a no ser que se hubiese pactado lo contrario, que hubiere procedido
de mala fe o que, dadas las circunstancias del caso y por razones de equidad,
deba ser él quien suporte en todo o en parte la indemnizacion a favor de los
terceros.

Art. 91 — (Reduccion de tasas anuales por ofrecimiento de licencias) Si el
titular de la patente hace un ofrecimiento de licencias de pleno derecho,
declarando por escrito a la oficina que esta dispuesto a autorizar la utilizacion
de la invencion a cualquier interesado, en calidad de licenciatario, se reducira
a la mitad el importe de las tasas anuales que devengue la patente después de
recibida la declaracion. Cuando se produzca un cambio total de la titularidad
de la patente como consecuencia del ejercicio de la accion judicial prevista en
apartados anteriores, el ofrecimiento se considerarda que ha sido retirado al
inscribirse al nuevo titular en la Oficina. La Oficina inscribird y dara la
adecuada publicidad a los ofrecimientos de licencias de pleno derecho. No
podra hacerse el ofrecimiento de licencias cuando figure inscrita en la Oficina
una licencia exclusiva o cuando hubiere sido presentada una solicitud de
inscripcion de una licencia de esa clase. En virtud del ofrecimiento de
licencias de pleno derecho cualquier persona esta legitimada para utilizar la
invencion en calidad de licenciatario no exclusivo. Una licencia obtenida
conforme a lo dispuesto en el presente articulo se considera que es una
licencia contractual. Una vez presentado el ofrecimiento de licencias, no podra
admitirse ninguna solicitud de inscripcion de una licencia exclusiva en la
Oficina, a menos que se retire o se considere retirado el ofrecimiento.

Art. 92 — (Registro de transferencia de patentes) Debera registrarse ante la
Oficina 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.

Art. 93 — (Requisitos para la inscripcion de licencias) El titular de una patente
podrd conceder licencia para la explotacion de la invencién patentada. La
solicitud de inscripcion de la licencia contendra:

a) El nombre, razén social o denominacion del titular registrado y del
licenciatario y sus direcciones;

b) Identificacion de la patente objeto de la licencia e indicacion de su registro,
y

c) Plazo, exclusividad, territorio y demas estipulaciones esenciales. A la
solicitud debera acompariarse una copia del contrato de licencia 0 un resumen
del mismo, firmado por las partes, que contenga la informacion a que se
refiere el parrafo anterior, y el comprobante de pago de la tasa
correspondiente. Si la solicitud cumpliere con lo establecido en esta ley, la
licencia se anotara sin mas tramite en cada una de las patentes objeto de la
misma y la Oficina extendera el certificado correspondiente.

Art. 94 — (Normas aplicables a las Licencias) Salvo estipulacion en contrario,
seran aplicables a las licencias de patente las siguientes normas:

a) La licencia se extendera a todos los actos de explotacién de la invencion,
durante toda la vigencia de la patente, en todo el territorio del pais y con
respecto a cualquier aplicacion de la invencion;

b) El licenciatario no podra transferir la licencia ni otorgar sub licencias;

¢) La licencia no sera exclusiva, pudiendo el licenciante otorgar otras licencias
para la explotacion de la patente en el pais, asi como explotar la patente por si
mismo en el pais;

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

e) El licenciatario exclusivo podra ejercer por si mismo las acciones legales de
proteccion de la patente, como si fuera el titular de la misma, si la licencia esta
registrada.

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



Art. 95 — (Concesion de licencias a terceros por parte de propietarios de
Patente en pro indiviso) El titular de una patente concedida o en tramite de
concesion podra dar licencia a uno o mas terceros para la explotacion de la
invencion respectiva. Cuando la solicitud de patente o la patente ya concedida
pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se regira
por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este articulo
y en altimo término por las normas de Derecho comun sobre la comunidad de
bienes. Sin embargo, cada uno de los participes por si s6lo podra:

a) Disponer de la parte que le corresponda notificAndolo a los demas
comuneros que podran ejercitar los derechos de tanteo y retracto. El plazo
para el ejercicio del derecho de tanteo sera de dos meses, contados a partir
desde el envio de la notificacion, y el del retracto, de un mes a partir de la
inscripcion de la cesion en la Oficina;

b) Explotar la invencion previa notificacion a los demas cotitulares;

c) Realizar los actos necesarios para la conservacion de la solicitud o de la
patente;

d) Ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de
cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de las patentes
comunes.

La concesion de licencia a un tercero para explotar la invencién debera ser
otorgada conjuntamente por todos los participes, a no ser que el Juez, por
razones de equidad dadas las circunstancias del caso, faculte a alguno de ellos
para otorgar la concesion mencionada.

Art. 96 — (Registro de licencia) Debera registrarse ante la Oficina toda licencia
de explotacion de una patente concedida. Cualquier persona interesada podra
solicitar el registro de una licencia. En caso exista alguno cambio respecto al
nombre o direccién del titular de la patente durante el plazo de vigencia del
contrato de licencia, el titular del registro debera informarlo a la Oficina. En
caso contrario, cualquier notificacion realizada conforme a los datos que
figuren en el registro, se reputara valida.

Art. 97 — (Explotacién de la invencion para satisfaccion del mercado nacional.
Plazo y prueba) El titular de la patente esta obligado a explotar la

invencién patentada, bien por si 0 por persona autorizada por él, mediante
ejecucion, de forma que dicha explotacion resulte suficiente para satisfacer la
demanda del mercado nacional que sea abastecido conveniente vy
razonablemente, dentro del plazo de 5 (cinco) afos, contados a partir de la
concesion de la patente. El titular de la patente podré justificar la explotacion



de la misma ante la Oficina por medio de certificado oficial, que se expedira
por el Organismo que en cada caso corresponde, y debera ajustarse a los
criterios y normas generales que se establezcan reglamentariamente. El
certificado de explotacion debera basarse en la inspeccién del proceso de
fabricacién en las instalaciones industriales donde la invencién esté siendo
explotada y en la comprobacion de que el objeto de la invencion patentada
estd siendo efectivamente comercializado. Dicho certificado debera ser
expedido dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se hubiere
solicitado y habra de declarar expresamente que la invencion patentada esta
siendo explorada, resefiando los datos que justifiquen esa declaracion. El
certificado de explotacion debera ser inscrito en la Oficina.

Capitulo X - MEDIACION Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Art. 98 — (Causas para licencias obligatorias) Nacional, salud publica,
seguridad nacional o uso publico no comercial, o bien, para remediar alguna
practica anticompetitiva, previa audiencia al interesado, la Oficina podra a
peticion de la autoridad o de una persona interesada, disponer en cualquier
tiempo:

a) Que la invencion objeto de una patente o de una solicitud de patente en
tramite sea usada o explotada industrial o comercialmente por una entidad
estatal o por una 0 mas personas de derecho publico o privado designadas al
efecto; o

b) Que la invencion objeto de una patente o de una solicitud de patente en
tramite quede abierta a la concesion de una o mas licencias obligatorias, en
cuyo caso la autoridad nacional competente podra conceder tal licencia a
quien la solicite, con sujecion a las condiciones establecidas.

Cuando la patente protegiera alguna tecnologia de semiconductores, s6lo se
otorgara licencias obligatorias para un uso publico no comercial, o para
rectificar una practica declarada contraria a la competencia en el
procedimiento aplicable.

Art. 99 — (Licencia obligatoria vencido el plazo para la explotacién) Vencido
el plazo de cinco afios, cualquier persona podra solicitar la concesion de una
licencia obligatoria por falta de explotacién, durante el afio siguiente, salvo
excusas legitimas, no se ha iniciado la explotacién de la patente 0 no se han
realizado preparativos efectivos y serios para explotar la invencion objeto de
la patente, o cuando la explotacion de ésta ha sido interrumpida durante mas
de tres afios. Se consideraran como excusas legitimas las dificultades objetivas
de caracter técnico legal, ajenas a la voluntad y a las circunstancias del titular
de la patente, que hagan imposible la explotaron del invento o que impidan
que esta explotacion sea mayor de lo que es. Cuando un mercado de



exportacion no puede ser adecuadamente abastecido por la insuficiencia de la
produccion del objeto de una patente, originando con ello un grave perjuicio
para el desarrollo econémico o tecnoldgico del pais, el Gobierno, podra
someter dicha patente al régimen de licencias obligatorias, cuya finalidad sera
exclusivamente atender a las necesidades no cubiertas de la explotacion.

Art. 100 — (Solicitud de licencia no exclusiva) Cuando no sea posible la
explotacion del invento protegido por una patente sin menoscabo de los
derechos conferidos por una patente o por un derecho de obtencién vegetal
anterior, el titular de la patente posterior podra solicitar una licencia
obligatoria, que sera no exclusiva, para la explotacion del objeto de la patente
o0 de la variedad objeto del derecho de obtencion vegetal anterior, mediante el
pago de un canon adecuado. Si una patente tuviera por objeto un
procedimiento para la obtencion de una sustancia quimica o farmacéutica
protegida por una patente en vigor, tanto el titular de la patente de
procedimiento como el de la patente de producto, tendran derecho a la
obtencion de una licencia obligatoria no exclusiva sobre la patente del otro
titular. Los solicitantes de las licencias a que se refieren los apartados
anteriores deberan demostrar:

a) Que la invencién o la variedad vegetal representa un proceso técnico
significativo de considerable importancia econdémica con relacion a la
invencién reivindicada en la patente anterior o la variedad protegida por el
derecho de una obtencion vegetal,

b) Que han intentado, sin conseguirlo en un plazo prudencial, obtener del
titular de la patente o del derecho de obtencidn vegetal anterior una licencia
contractual en términos e condiciones razonables.

Cuando segun lo previsto en el presente articulo proceda la concesion de una
licencia obligatoria por dependencia, también el titular de la patente o del
derecho de obtencion vegetal anterior podra solicitar el otorgamiento, en
condiciones razonables, de una licencia por dependencia para utilizar la
invencién o la variedad vegetal protegida por la patente o por el derecho de
obtencion vegetal posterior.

Art. 101 — (Causas por las cuales queda sin efecto las licencias obligatorias
por dependencia) La licencia obligatoria por dependencia se otorgara
solamente con el contenido necesario para permitir la explotacion de la
invencién protegida por la patente, o de la variedad protegida por el derecho
de obtencién vegetal de que se trate, y quedara sin efecto al declararse la
nulidad o la caducidad de alguno de los titulos entre los cuales se dé la
dependencia. La tramitacion y la resolucion de las solicitudes de licencias
obligatorias por dependencias para al uso no exclusivo de una invencion
patentada se regiran por lo dispuesto en la presente Ley. La tramitacion y la



resolucion de las solicitudes de licencias obligatorias por dependencia para el
uso no exclusivo de la variedad protegida por un derecho de obtentor se
regiran por su legislacion especifica.

Art. 102 — (Caducidad de la patente cuando la concesion de la licencia
obligatoria para subsanar la falta de uso) En caso de que la concesion de la
licencia obligatoria no sea suficiente para enmendar la falta de uso de la
patente, se declarard la caducidad de la patente. La autorizacion de las
licencias obligatorias sera considerada en funcion de sus circunstancias
propias y se extendera a las patentes relativas a los componentes y procesos
que permitan su explotacion. Se autorizardn esos usos, principalmente para
abastecer el mercado interno, de conformidad con las disposiciones del
ADPIC — Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados al comercio. Previamente a que se otorgue una
licencia obligatoria, el solicitante debera probar que tiene la capacidad
suficiente para explotar la invencién patentada y que ha intentado obtener la
autorizacion del titular de los derechos, en términos y condiciones comerciales
razonables.

Art. 103 — (Plazo para la concesion de una licencia obligatoria. condiciones)
La Oficina decidira, en un plazo de noventa dias naturales, la concesion de
una licencia obligatoria previa audiencia a las partes. De concederla,
determinara las condiciones bajo las cuales la otorga, limitando el alcance y
duracion a los fines autorizados, y la remuneracion econémica que recibira el
titular de los derechos. Para ello, deberan tomarse en cuenta las circunstancias
particulares de cada caso y el valor econémico de la autorizacion, y tener
presente la tasa de regalias promedio para al sector de que se trate, en los
contratos de licencia comerciales entre partes independientes. Si se interpone
recurso contra la decision que otorga la licencia obligatoria, el reclamo no
impedira la explotacién al licenciatario ni interrumpira los plazos que estén
transcurridos. Tampoco impedira al titular de la patente percibir las regalias
determinadas por la Oficina, por la parte no reclamada. La concesion y las
condiciones de las licencias obligatorias podran ser modificadas en cualquier
momento por acuerdo de las partes, a peticion de una de ellas, de oficio por la
Oficina cuando lo justifiquen hechos nuevos y, en particular, cuando el titular
de la patente conceda licencia a terceros en condiciones mas favorables que
las establecidas. Asimismo, la autorizacién de las licencias obligatorias podra
cancelarse a reserva de los intereses legitimos de quienes hayan recibido la
autorizacion, si las circunstancias que la originaron han desaparecido y no es
probable que vuelvan a surgir. La Oficina examinara, previa peticion fundada,
si dichas circunstancias siguen existiendo; ademaés, tendra facultades para
denegar la revocacion de la autorizacion, si resulta probable las condiciones
que dieron lugar a esa autorizacion.



Art. 104 — (Causa de licencia obligatoria a solicitud de un tercero sin la
autorizacion de su titular) La Oficina, a solicitud de un tercero y oido el
parecer, del organo u organismo de la Administracion o del Estado que
corresponda, sin la autorizacion del titular de los derechos, concede mediante
una Resolucion del Director de la Oficina, licencia obligatoria por interés

publico justificado en la explotacion de la invencion, para prevenir los abusos
que resulten del ejercicio del derecho exclusivo conferido, en particular, los
casos siguientes:

a) Falta o insuficiencia de explotacion del objeto de la patente, que genera
efectos negativos en el mercado;

b) La fijacion de precios altos o discriminatorios, cuando existan ofertas de
abastecimiento del mercado a precios significativamente inferiores a los
ofrecidos por el titular de la patente, para el mismo producto;

c¢) Cuando los preparativos para explotar la invencion no han sido serios y
efectivos;

d) Necesidad de la exportacion;

e) Dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtencidn
vegetal;

f) Existencia de motivos de interés publico para la concesion.

Art. 105 — (Limitacion de las licencias obligatorias) Las licencias obligatorias
no seran exclusivas ni podran ser transmitidas, aun bajo la forma de concesion
de sublicencia, salvo con la parte de la empresa o el establecimiento mercantil
gue explote esa licencia.

La licencia llevara aparejada una remuneracion adecuada segln las
circunstancias de cada caso, habida cuenta de la importancia econdmica del
invento.

Las relaciones que mantengan el titular de la patente y el licenciatario, con
motivo de la concesion de una licencia obligatoria, deberan ser presididas por
el principio de buena fe. En caso de violacion de este principio, declarada por
sentencia judicial, por parte del titular de la patente, el licenciatario podra
pedir a la Oficina que reduzca la regalia fijada para la licencia, en proporcion
a la importancia que tenga para la explotacién del invento la obligacion
incumplida. Los licenciatarios estaran obligados a explotar su patente dentro
del plazo de un afo, a partir de la fecha en que se otorgue y no podran
suspender la explotacion por un periodo mayor, so pena de que la licencia
concedida quede revocada de pleno derecho.



Art. 106 — (Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes)
Licencia obligatoria en caso de patentes dependientes:
) Si la invencion reivindicada en una patente no puede

explotarse industrialmente en el pais sin infringir una patente anterior, la
Oficina, a peticion del titular de la segunda patente, de su licenciatario o el
beneficiario de una licencia obligatoria sobre la patente posterior, otorgara una
licencia obligatoria en tanto sea necesaria para evitar la infraccion de la
patente anterior, con sujecion en lo pertinente a las condiciones siguientes:

a) La invencion reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance
técnico relevante, de importancia econdmica considerable con respecto a la
invencidn reivindicada en la primera patente;

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

c¢) No podréa cederse el uso autorizado de la primera patente sin la cesion de la
segunda patente.

2) La Oficina debera conceder, en las mismas circunstancias,

licencia obligatoria con respecto, a la patente posterior, si lo solicita el titular
de la patente anterior, su licenciatario o el beneficiario de una licencia
obligatoria sobre esa patente.

Art. 107 — (Adiciones a la licencia obligatoria) La licencia obligatoria
comprendera las adiciones que tuviera la patente objeto de la misma en el
momento de otorgarse la licencia.

Cuando, después del otorgamiento de la licencia obligatoria, se concedan
nuevas adiciones para la patente, que tengan por objeto la misma aplicacién
industrial del invento patentado a que se refiere la licencia, el licenciatario
podra pedir a la Oficina que incluya en la licencia las nuevas adicciones. En el
caso de que los interesados no lleguen a un acuerdo con la mediacién previa
de la Oficina, sera ésta quien fije la regalia y demas condiciones con arreglo a
las cuales haya de tener lugar la ampliacion de la licencia.

Art. 108 — (Requisitos para ser valida la cesién de licencia obligatoria) Para
que la cesion de una licencia obligatoria sea vélida, serd preciso que la
licencia se transmita con la empresa o parte de la empresa que la explote y que
la cesion sea expresamente anotada en la Oficina. Tratandose de licencias por
dependencia de patentes sera preciso, ademas, que la licencia se transmita



junto con la patente dependiente. Sera nula, en todo caso, la concesion de sub
licencias por parte del titular de una licencia obligatoria.

Art. 109 — (Causas que justifican la modificacion de regalias) Tanto el
licenciatario como el titular de la patente podran solicitar a la Oficina
modificacion de la regalia u otras condiciones de la licencia obligatoria
cuando existan nuevos hechos que justifiquen el cambio y, en especial,
cuando el titular de la patente otorgue, con posterioridad a la licencia
obligatoria, licencias contractuales en condiciones injustificadamente mas
favorables a las de aquélla. Si el licenciatario incumpliera grave o
reiteradamente algunas de las obligaciones que le corresponden en virtud de la
licencia obligatoria, la Oficina de oficio o0 a instancia de parte interesada,
podrd cancelar la licencia. En cuanto no se oponga especialmente a lo
dispuesto en el presente titulo, seran de aplicacion a las licencias obligatorias
las normas establecidas para las licencias contractuales.

Art. 110 — (Licencias obligatorias por practicas anticompetitivas) 1) Seran
otorgadas licencias obligatorias cuando la Autoridad del pais determine que el
titular de la patente ha incurrido en préacticas anticompetitivas. En estos casos,
sin perjuicio de los recursos e audiencias que le competan al titular de la
patente, la concesion se efectuara sin necesidad de que:

a) El potencial licenciatario haya intentado obtener la autorizacién del
titular;
b) Sea para abastecer el mercado interno.

2) No obstante, el titular de la patente objeto de la licencia deberd ser
notificado cuando sea razonablemente posible.

3) Para fines de la presente ley, se consideraran practicas anticompetitivas,
entre otras: a) La fijacién de precios excesivos o discriminatorios de los
productos patentados; b) La falta de abastecimiento del mercado en
condiciones comerciales razonables; c) El entorpecimiento de actividades
comerciales o productivas.

Art. 111 — (Licencias de utilidad publica) 1) Cuando lo exijan razones
calificadas de extrema urgencia, interés puablico, emergencia o seguridad
nacional, el Poder Ejecutivo, mediante decreto, podra someter la patente o la

solicitud de la patente a licencia obligatoria en cualquier momento, aun sin
acuerdo de su titular, para que la invencion sea explotada por una entidad
estatal o por terceros autorizados por el Gobierno. 2) Para las licencias de
utilidad publica, el Estado debera compensar al titular de la patente. El titular



podra acudir a la via contencioso-administrativo a fin de que el tribunal
competente establezca la respectiva remuneracion economica. Para ello la
autoridad judicial considerard las circunstancias de cada caso y el valor
economico de la autorizacion, teniendo presente la tasa de regalias promedio
para el sector de que se trate, en los contratos de licencia comerciales entre
partes independientes. 3) Cuando el Gobierno haya otorgado una licencia de
utilidad pdblica a un tercero, este debera retribuirle al Estado, total o
parcialmente, la compensacion que corresponda al titular.

Art. 112 — (Licencia contractual) Antes de solicitar una licencia obligatoria, el
interesado podra pedir la mediacion de la Oficina para la consecucion de una
licencia contractual sobre la misma patente. La solicitud de mediacion estara
sujeta al pago de una tasa y debera contener:

a) La identificacion completa del solicitante;

b) La patente a la que se refiere la solicitud, asi como la identificacion del
titular de la misma;

¢) Las circunstancias que concurran en el caso y que podrian justificar la
concesion de licencias obligatorias;

d) El ambito de la licencia que se pretenda obtener y las razones en que se
apoye esa pretension;

e) Los datos que permiten juzgar sobre la posibilidad de que el solicitante
lleve a cabo una explotacion real y efectiva de la invencién patentada y de que
ofrezca garantias que razonablemente pueda exigir el titular de la patente para
conceder una licencia.

A la solicitud de mediacion deberan acompafiarse necesariamente:
a) Los documentos que justifiquen las obligaciones contenidas en ella;

b) El documento acreditativo de la constitucion de una fianza, cuya cuantia se
fijara reglamentariamente y que servird para responder de los gastos de
procedimientos que sean imputables al solicitante;

¢) Una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados con ella.

Art. 113 — (Plazo para resolver la mediacion) Una vez presentada la solicitud
de mediacidn, la Oficina resolvera sobre la aceptacion de la mediacion en el
plazo improrrogable de un mes. EIl registro debera aceptar la mediacion
cuando de la solicitud del interesado, con los documentos que le acomparien, y
de las indagaciones realizadas por la propia Oficina, resulten indicios
razonables de que concurren circunstancias que podrian dar lugar a la



concesion de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del
solicitante, y de que éste puede llegar a disponer de los medios necesarios para
llevar a cabo una explotacion seria de la invencion patentada. La Oficina
notificard su resolucion al interesado y al titular de la patente, dando
simultaneamente traslado a este ultimo de la copia de la solicitud de
mediacion. Contra la resolucion de la Oficina no podra interponer recurso
alguno.

Art. 114 — (Procedimiento de la mediacion) Si la Oficina aceptase la
mediacion, lo notificara inmediatamente a los interesados, invitandoles a
entrar en negociaciones para la concesion de una licencia contractual con la
participacion de la Oficina en calidad de mediador. Las negociaciones tendran
una duracion de dos meses como maximo. En condicion de mediador, la
Oficina desarrollara un labor activa tendente a aproximar las posturas de los
interesados y a facilitar el otorgamiento de una licencia contractual. Desde que
hubiese aceptado la mediacion y durante el mismo plazo establecido para las
negociaciones, la Oficina realizara las averiguaciones necesarias para conocer
las peculiaridades del caso y valorar adecuadamente las posturas mantenidas
por los interesados, investigando, en particular, si concurren las circunstancias
que podrian justificar la concesién de una licencia obligatoria. Esta labor de
instruccion tendra lugar cualquiera que sea la marcha de las negociaciones y
aun cuando éstas hubiesen fracasado o no hubiesen llegado a iniciarse.
Transcurridos dos meses desde que tuvo lugar la notificacion a las partes
sobre la aceptacion de la mediacion sin que se hubiera llegado a un acuerdo
sobre la concesion de la licencia contractual, la Oficina dara por terminada su
labor mediadora y de

instruccion, notificandoselo asi a los interesados. El plazo de dos meses podra
prorrogarse por tiempo determinado a peticion conjunta de ambas partes y
siempre que la Oficina considere que la prérroga puede servir de una manera
efectiva para llegar a concesion de la licencia. Si la Oficina entiende que no
existen posibilidades de llegar a un acuerdo, podra dar por terminada su
mediacion aunque no hubiera transcurrido totalmente el plazo fijado para la
prorroga.

Tanto antes como después de finalizado, el expediente sobre la mediacion
previa solo podra ser consultado por las partes, que podran obtener a su costa
reproducciones de toda la documentacion. Las partes y el personal de la
Oficina que tenga acceso al expediente deberan guardar secreto sobre su
contenido.

Art. 115 — (Solicitud de que no se admitan solicitudes obligatorias)

Cuando, como consecuencia de las negociaciones realizadas con la
medicacion de la Oficina, las partes hubieran acordado suscribir una licencia



sobre la patente, podran solicitar que no se admitan solicitudes de licencias
obligatorias sobre dicha patente durante el plazo necesario para que el
licenciatario comience su explotacion. En ningun caso podra ese plazo ser
superior a un afo. Para que la Oficina pueda resolver favorablemente la
solicitud deberan concurrir los siguientes requisitos:

a) Que la licencia pactada sea exclusiva y que esa exclusividad no
contravenga la finalidad que se perseguiria al someter la patente a la
concesion de licencias obligatorias;

b) Que los interesados justifiquen documentalmente que el licenciatario
dispone de los medios necesarios para explotar y que el plazo solicitado es
imprescindible para poner en marcha la explotacion;

¢) Que los interesados presten una garantia suficiente a juicio de la Oficina
para hacer frente a las responsabilidades a que hubiese lugar si la explotacién
del invento no comenzara en el plazo dispuesto;

d) Que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.

A la vista de la documentacion presentada por los interesados y realizadas las
averiguaciones y consultas que estime oportunas, la Oficina podra suspender
la admision de solicitudes de licencias obligatorias sobre la patente en
cuestion durante un plazo determinado, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en el apartado anterior y siempre que se considere
gue, dadas las circunstancias, existe una voluntad seria de las partes de iniciar
sin dilacion la explotacion del invento patentado. La suspension se inscribira
en la Oficina.

Los interesados deberan justificar mensualmente la marcha de los trabajos
dirigidos a iniciar la explotacion y la Oficina ordenara la realizacion de las
inspecciones que estime oportunas. La Oficina podréa revocar la suspension de
admision de solicitudes de licencias obligatorias, si comprueba que incurrié en
error grave al valorar las circunstancias que justificaron su resolucion o que
los interesados no desarrollan una actividad seria y continuada dirigida a
iniciar la explotacién en la fecha prevista. En el caso de que el licenciatario no
inicie la explotacion en la fecha prevista, la Oficina impondra a los
interesados una multa cuya cuantia habra de calcularse sobre el importe que
como promedio habria de pagar el licenciatario al titular de la patente en
concepto de regalia durante un tiempo de aplicacion del contrato equivalente
al que hubiere durado la suspension.

Art. 116 — (Solicitud de Licencia obligatoria cuando no prospera la licencia
contractual) Después de un plazo de tres meses contado, bien desde de la



expiracion del plazo de cuatro afios, bien desde la negativa de la Oficina de
asumir la mediacion propuesta, bien desde la expiracion del plazo establecido
para la mediacion, sin que hubiera conseguido el acuerdo entre las partes, el
interesado podra solicitar de la Oficina la concesion de una licencia
obligatoria sobre la patente. En la solicitud de licencia obligatoria, que estara
sujeta al pago de la tasa que legalmente se establezca, el interesado sobre la
base del contenido del expediente de mediacién previa, si la hubiera y de los
documentos que aporte, debera concretar su peticion, exponer y acreditar las
circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con
que cuente para llevar a cabo una explotacion real y efectiva de la invencion
patentada y las garantias que pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia
le sea otorgada. A la solicitud deberan acompafiarse necesariamente:

a) Los documentos que acrediten las alegaciones contenidas en ella, y que no
figuren en el expediente de mediacion previa, si la hubiera;

b) El documento que acredite la constitucion de una fianza, cuya cuantia se
fijara reglamentariamente con caracter general y que servird para responder
gue los gastos de procedimiento que le sean imputables;

Art. 113 — (Plazo para resolver la mediacion) Una vez presentada la solicitud
de mediacion, la Oficina resolvera sobre la aceptacion de la mediacion en el
plazo improrrogable de un mes. El registro debera aceptar la mediacion
cuando de la solicitud del interesado, con los documentos que le acomparien, y
de las indagaciones realizadas por la propia Oficina, resulten indicios
razonables de que concurren circunstancias que podrian dar lugar a la
concesion de licencias obligatorias sobre la patente, de la solvencia del
solicitante, y de que éste puede llegar a disponer de los medios necesarios para
llevar a cabo una explotacion seria de la invencion patentada. La Oficina
notificard su resolucion al interesado y al titular de la patente, dando
simultaneamente traslado a este Ultimo de la copia de la solicitud de
mediacion. Contra la resolucion de la Oficina no podra interponer recurso
alguno.

Art. 114 — (Procedimiento de la mediacion) Si la Oficina aceptase la
mediacién, lo notificara inmediatamente a los interesados, invitandoles a
entrar en negociaciones para la concesion de una licencia contractual con la
participacion de la Oficina en calidad de mediador. Las negociaciones tendran
una duracién de dos meses como maximo. En condicién de mediador, la
Oficina desarrollard un labor activa tendente a aproximar las posturas de los
interesados y a facilitar el otorgamiento de una licencia contractual. Desde que
hubiese aceptado la mediacion y durante el mismo plazo establecido para las
negociaciones, la Oficina realizara las averiguaciones necesarias para conocer
las peculiaridades del caso y valorar adecuadamente las posturas mantenidas
por los interesados, investigando, en particular, si concurren las circunstancias



que podrian justificar la concesion de una licencia obligatoria. Esta labor de
instruccion tendra lugar cualquiera que sea la marcha de las negociaciones y
aun cuando éstas hubiesen fracasado o no hubiesen llegado a iniciarse.
Transcurridos dos meses desde que tuvo lugar la notificacion a las partes
sobre la aceptacion de la mediacion sin que se hubiera llegado a un acuerdo
sobre la concesion de la licencia contractual, la Oficina dara por terminada su
labor mediadora y de

instruccion, notificandoselo asi a los interesados. El plazo de dos meses podra
prorrogarse por tiempo determinado a peticion conjunta de ambas partes y
siempre que la Oficina considere que la prorroga puede servir de una manera
efectiva para llegar a concesion de la licencia. Si la Oficina entiende que no
existen posibilidades de llegar a un acuerdo, podra dar por terminada su
mediacion aunque no hubiera transcurrido totalmente el plazo fijado para la
prorroga.

Tanto antes como después de finalizado, el expediente sobre la mediacion
previa solo podra ser consultado por las partes, que podran obtener a su costa
reproducciones de toda la documentacion. Las partes y el personal de la
Oficina que tenga acceso al expediente deberan guardar secreto sobre su
contenido.

Art. 115 — (Solicitud de que no se admitan solicitudes obligatorias)

Cuando, como consecuencia de las negociaciones realizadas con la
medicacion de la Oficina, las partes hubieran acordado suscribir una licencia
sobre la patente, podran solicitar que no se admitan solicitudes de licencias
obligatorias sobre dicha patente durante el plazo necesario para que el
licenciatario comience su explotacion. En ningun caso podra ese plazo ser
superior a un afno. Para que la Oficina pueda resolver favorablemente la
solicitud deberan concurrir los siguientes requisitos:

a) Que la licencia pactada sea exclusiva y que esa exclusividad no
contravenga la finalidad que se perseguiria al someter la patente a la
concesion de licencias obligatorias;

b) Que los interesados justifiquen documentalmente que el licenciatario
dispone de los medios necesarios para explotar y que el plazo solicitado es
imprescindible para poner en marcha la explotacion;

c) Que los interesados presten una garantia suficiente a juicio de la Oficina
para hacer frente a las responsabilidades a que hubiese lugar si la explotacién
del invento no comenzara en el plazo dispuesto;

d) Que haya sido abonada la tasa legalmente establecida.



A la vista de la documentacion presentada por los interesados y realizadas las
averiguaciones y consultas que estime oportunas, la Oficina podra suspender
la admision de solicitudes de licencias obligatorias sobre la patente en
cuestion durante un plazo determinado, siempre que se cumplan

los requisitos establecidos en el apartado anterior y siempre que se considere
que, dadas las circunstancias, existe una voluntad seria de las partes de iniciar
sin dilacion la explotacion del invento patentado. La suspension se inscribird
en la Oficina.

Los interesados deberan justificar mensualmente la marcha de los trabajos
dirigidos a iniciar la explotacion y la Oficina ordenara la realizacion de las
inspecciones que estime oportunas. La Oficina podra revocar la suspension de
admision de solicitudes de licencias obligatorias, si comprueba que incurrio en
error grave al valorar las circunstancias que justificaron su resolucion o que
los interesados no desarrollan una actividad seria y continuada dirigida a
iniciar la explotacién en la fecha prevista. En el caso de que el licenciatario no
inicie la explotacion en la fecha prevista, la Oficina impondra a los
interesados una multa cuya cuantia habra de calcularse sobre el importe que
como promedio habria de pagar el licenciatario al titular de la patente en
concepto de regalia durante un tiempo de aplicacion del contrato equivalente
al que hubiere durado la suspension.

Art. 116 — (Solicitud de Licencia obligatoria cuando no prospera la licencia
contractual) Después de un plazo de tres meses contado, bien desde de la
expiracion del plazo de cuatro afios, bien desde la negativa de la Oficina de
asumir la mediacion propuesta, bien desde la expiracion del plazo establecido
para la mediacion, sin que hubiera conseguido el acuerdo entre las partes, el
interesado podra solicitar de la Oficina la concesion de una licencia
obligatoria sobre la patente. En la solicitud de licencia obligatoria, que estara
sujeta al pago de la tasa que legalmente se establezca, el interesado sobre la
base del contenido del expediente de mediacion previa, si la hubiera y de los
documentos que aporte, debera concretar su peticion, exponer y acreditar las
circunstancias que la justifiquen, el interés en que se funde, los medios con
que cuente para llevar a cabo una explotacion real y efectiva de la invencion
patentada y las garantias que pueda ofrecer para el supuesto de que la licencia
le sea otorgada. A la solicitud deberan acompafiarse necesariamente:

a) Los documentos que acrediten las alegaciones contenidas en ella, y que no
figuren en el expediente de mediacion previa, si la hubiera;

b) El documento que acredite la constitucion de una fianza, cuya cuantia se
fijard reglamentariamente con carécter general y que servira para responder
que los gastos de procedimiento que le sean imputables;



¢) Una copia literal de la solicitud y de los documentos presentados.

Art. 117 — (Incorporacion al expediente sobre mediacion) Presentada la
solicitud de licencia obligatoria y siempre que reuna los requisitos
mencionados en el articulo anterior, la Oficina iniciara el oportuno expediente,
incorporando al mismo el expediente sobre mediacion previa, si la hubiera, y
daré traslado de la copia de la solicitud con los documentos que la acomparien
al titular de la patente, a fin de que conteste en el plazo maximo de un mes. En
el caso de que la solicitud de licencia obligatoria se presente acompafada de
una justificacion de que la Oficina se nego a aceptar la mediacion previa, el
plazo para la contestacion del titular de la patente serd de dos meses. La
contestacion habrd de tener en cuenta el contenido del expediente sobre la
mediacion previa, si la hubiera y debera ir acompafiada de las pruebas que
justifiquen las alegaciones realizadas en ella y que no figuren en aquel
expediente. Debera acompafiarse copia literal para su traslado al solicitante.
En el caso de que se discuta la suficiencia de la explotacion del invento
patentado, el titular de la patente debera incluir en su contestacion los datos
relativos a dicha explotacion junto con las pruebas que acrediten la exactitud
de los mismos.

Art. 118 — (Procedimiento) Una vez recibida la contestacion del titular de la
patente, la Oficina daréa traslado de la misma a la otra parte y resolvera en el
plazo improrrogable de un mes, concediendo o denegando la licencia
obligatoria.

Si el titular de la patente no contestara dentro del plazo, la Oficina procedera
inmediatamente a la concesion de la licencia. La resolucion que otorgue la
licencia debera determinar el contenido de ésta. En particular, habra de fijar el
ambito de la licencia, la regalia, la duracion, las garantias que deba prestar el
licenciatario, el momento a partir del cual debera iniciar la explotacion y
cualesquiera otras clausulas que aseguren que explotara de una manera seria y
efectiva el invento patentado. La resolucién determinara los gastos que hayan
de ser sufragados por cada parte, que seran los causados a instancia suya.

Podran imponerse el pago de todos los gastos a una de las partes cuando se
declare que ha actuado con temeridad o mala fe. Contra la resolucion de la
Oficina podra interponerse el recurso, contencioso-administrativo. La
interposicion del recurso no suspendera la ejecucion del acto impuesto, pero

la Oficina podréa autorizar el licenciatario, previa peticion de éste, a demorar al
comienzo de la explotacion hasta que sea firme la decision de la licencia.

Art. 119 — (Actuaciones pertinentes para concesion de la licencia) Desde la
presentacion de la solicitud de la licencia obligatoria, la Oficina podra realizar



de oficio las actuaciones que sean pertinentes, que puedan ser de utilidad para
resolver sobre la concesion de la licencia.

A peticion conjunta y debidamente justificada del solicitante de la licencia y
del titular de la patente, la Oficina podra suspender en cualquier momento y
por una sola vez la tramitacion del expediente en el estado en que se halle, por
un plazo determinado que no podréd exceder de tres meses. Transcurrido el
plazo de la suspension la Oficina notificard a las partes y se continuara la
tramitacion del procedimiento.

Art. 120 — (Pago de divisas) Los contratos de licencia pactados con la
mediacion de la Oficina y que impliquen directa o indirectamente pagos en
divisas estaran sujetos a la autorizacion regulada en la normativa sobre
transferencia de tecnologia extranjera. Toda resolucion de la Oficina por la
que se otorgue una licencia obligatoria que implique directa o
indirectamente pagos en divisas debera haber sido favorablemente
informada con cardcter previo por el drgano competente para autorizar las
licencias contractuales que supongan pagos de esa naturaleza. Entre la
Oficina y el 6rgano competente para autorizar las licencias que impliquen
pagos en divisas se establecerd la coordinacién necesaria para unificar
criterios y simplificar los tramites, a los efectos de lo establecido en el
presente articulo. Cuando el titular de la patente no tenga domicilio legal ni
residencia en el pais, las comunicaciones previstas en el presente Titulo
deberan ser notificadas al representante, Agente de la Propiedad Industrial,
que en prevision de ello habrd previamente designado a estos efectos.

Art. 121 — (Irregistrabilidad de licencias contractuales. Promocién de la
oficina e incentivos) La autoridad nacional competente no registrara los
contratos de licencia para la explotacion de patente que no se ajusten a las
disposiciones de la Ley. La Oficina llevara a cabo una labor sistematica para
promover de forma efectiva la solicitud de licencias sobre las patentes
sujetas a la concesidon de licencias obligatorias. En todo caso, la Oficina
publicard periédicamente las patentes que se encuentren en dicha situacion.
El Gobierno podra establecer incentivos crediticios y de cualquier otra indole
para estimular a las empresas a solicitar licencias sobre determinadas
patentes sujetas a la concesidon de licencias obligatorias por motivos de
interés publico, cuando la importancia de la explotacion en el pais de las
invenciones patentadas asi lo justifique.



Capitulo X1 — EXTINCION Y EXPROPIACION

Art. 122 — (Causas de extincion de la patente) La patente se extingue, siempre
que se paguen las tasas previstas en el Reglamento de ejecucion, al terminar el
vigésimo afio contado desde la fecha de presentacion de la solicitud. Se
concedera un periodo de gracia de seis meses para el pago de las tasas
anuales, abonando la sobretasa estipulada en el Reglamento de ejecucion. La
caducidad de la patente por falta de pago de las tasas sera publicada por la
Oficina, lo antes posible.

Art. 123 — (Causa de expropiacion y tramite) Cualquier solicitud de patente o
patente ya concedida podra ser expropiada por causa de utilidad pablica o de
interés social, mediante la justa o indemnizacion. La expropiacion podra
hacerse con el fin de que la invencion caiga en el dominio publico y pueda ser
libremente explotada por cualquiera, sin necesidad de solicitar licencias, o con
el fin de que sea explotada en exclusiva por el Estado, el cual adquirira, en
este caso, la titularidad de la patente. La utilidad publica o el interés social
seran declarado por la Ley que ordene la expropiacion, la cual dispondré si la
invencién ha de caer en el dominio pablico o si ha de adquirir el Estado la
titularidad de la patente o de la solicitud. El expediente que haya de instruirse
se ajustara en todo, incluida la fijacion del justiprecio, al procedimiento
general establecido en la Ley.

Capitulo XIl — CONCESION Y RECURSOS

Art. 124 — (Concesién de la patente. Recursos) Concluido el examen
sustantivo, la Oficina, dicta, en el término de treinta dias, la decision fundada
que corresponda en la que podra conceder o no la patente sobre la base de los
requisitos establecidos en esta Ley. La decision a que se refiere este

articulo se notifica a las partes para que, en caso de inconformidad,
interpongan recurso mediante escrito razonado ante el Director de la oficina
en el plazo de treinta dias, contado desde la fecha de notificacion.

Art. 125 — (Recursos y tramite. Pago de tarifas de concesion) Si se presenta
recurso, una vez concluido su analisis, dentro del término de treinta dias la
Oficina dicta resolucion fundada, la que se notifica a las partes y se publica
referencia en el Boletin. Antes de dictar resolucion, la Oficina puede invitar a
las partes a una conciliacion para tomar una decision. Si la patente es
concedida, el solicitante tiene que hacer efectivo el pago de la tarifa de
concesion en el término de treinta dias a partir de la notificacién de la
Resolucion. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa, la concesion no
tiene efecto y se declara abandonada por no pago. Hecho efectivo el pago de
la tarifa de concesion, la Oficina expide el certificado correspondiente inscribe
la patente y publicad el documento de la patente concedida.



Art. 126 — (Recurso Contencioso-Administrativo) Cualquier interesado estara
legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo contra la
concesion de la patente sin que sea necesario que haya presentado
observaciones al informe sobre el estado de la técnica, ni que haya presentado
oposicion dentro del procedimiento de concesion con examen previo. El
recurso contencioso-administrativo sélo podra referirse a la omision de
tramites esenciales del procedimiento o a aquellas cuestiones que pueden ser
resueltas por la Oficina durante el procedimiento de concesion, con excepcion
a la relativa a la unidad de la invencion. En ningln caso podra recurrirse
contra la concesion de una patente alegando la falta de novedad o de actividad
inventiva del objeto de la solicitud cuando ésta haya sido tramitada por el
procedimiento da concesién que se realiza sin examen previo.

Art. 127 — (Nulidad de las actuaciones administrativas) La sentencia que
estime el recurso, fundada en que la concesién de la patente tuvo lugar con
incumplimiento de alguno de los requisitos de forma objeto de examen por la
Oficina, excepto el requisito de unidad de invencion con omision de tramites
esenciales del procedimiento, declarara la nulidad de las actuaciones
administrativas afectadas y retrotraera el expediente al momento en que se
hubieran producido los defectos en que dicha sentencia se funde.

Capitulo XIII - PAGO DE ANUALIDADES

Art. 128 — (Pago de tasas anuales) Para mantener vigente la patente o, en su
caso, la solicitud de patente en trdmite, debera pagarse las tasas anuales, de
conformidad con las disposiciones de la Oficina competente. Las anualidades
deberan pagarse por afios adelantados. La fecha de vencimiento de cada
anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue presentada la solicitud. Podran
pagarse dos 0 mas tasas anuales por adelantado. Una tasa anual podra pagarse
dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del
periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido.
Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendran su
vigencia plena. La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo
producird de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de
patente. Los paises tienen la facultad de prever la rehabilitacion de las
patentes de invencién caducadas como consecuencia de no haberse pagado las
tasas.

Capitulo XIV — NULIDAD DE LA PATENTE

Art. 129 — (Causas de nulidad) La autoridad nacional administrativa o judicial
competente decretard de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad total o parcial de una patente:

a) Cuando quién haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario;



b) Cuando la concesion se ha basado en informes periciales errados o
manifiestamente deficientes;

¢) Cuando se hubiera concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u
omitidos;

d) Cuando se comprueba que una patente de invencién se ha concedido sobre
la base de elementos falsos, inexactos u omitidos referidos exclusivamente a
uno o varios cotitulares del registro atacado, se procede a invalidar dichos
datos, siempre que estos elementos no involucren a la totalidad de los
cotitulares;

e) El objeto de la patente no constituyese una invencion conforme el articulo
n. 14;

f) La invencién no cumpliese con los requisitos de patentabilidad previstos en
el n. 01;

g) La patente se hubiese concedido para una invencién comprendida en el n.
15;

h) La patente no divulgara la invencion, de conformidad con el articulo n.
35; y de ser el caso el articulo n. 36;

i) Las reivindicaciones incluidas en la patente no estuvieren enteramente
sustentadas por la descripcion;

J) La patente concedida contuviese una divulgacion mas amplia que en la
solicitud inicial y ello implicase una ampliacion de la proteccion;

k) Si la divulgacion de la invencién en la patente no es suficientemente clara
para que una persona versada en la materia técnica correspondiente pueda
ejecutarla, o las reivindicaciones no estén sustentadas en esa divulgacion;

) Si araiz de una modificacion o division de la solicitud, la patente

concedida contuviera reivindicaciones que se sustentan en materia que no se
encontraba divulgada en la solicitud inicialmente presentada;

m) Si se hubiese concedido en el pais una patente por la misma invencion, a
consecuencia de una solicitud anterior o de una solicitud que goce de una
prioridad anterior;



n) Si las disposiciones a las que se hace referencia en el parrafo precedente no
fuesen aplicables a una patente méas que parcialmente, la nulidad sera
declarada en forma de una limitacion correspondiente de la reivindicacion o
las reivindicaciones de la patente;

0) Cuando su objeto se exceda del contenido de la solicitud de patente tal
como fue presentada, o en el caso de que la patente hubiere sido concedida
como consecuencia de una solicitud divisionaria, o cuando el objeto de la
patente exceda del contenido de la solicitud tal como ésta fue presentada;

p) De ser el caso el tribunal podra exigir del titular de la patente que que le
presente, para proceder a su examen, la lista de las publicaciones o de las
patentes anteriores que hayan podido ser mencionadas en relacion con una
solicitud de patente por la misma invencion, presentada por él o su predecesor
en el derecho en la Oficina de otro pais, o cualquier circunstancia relativa a la
patente en cuestion. EI mismo requisito podra

ser exigido por el tribunal respecto de las publicaciones o las patentes
mencionadas en cualquier informe enviado al titular de la patente o0 a su
predecesor en el derecho por un instituto gubernamental o intergubernamental
de busquedas;

g) De ser el caso, no se hubiere presentado 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 productos
derivados de los que cualquiera pais de origen;

r) De ser o caso, no se hubiere presentado la copia del documento que acredita
la licencia o autorizacion de uso de los conocimientos tradicionales de las
comunidades indigenas afro americanas o locales del pais, cuando los
productos o procesos cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o
desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera pais de
origen;

s) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacion
nacional para los actos administrativos.

Art. 130 — (Nulidad parcial de reivindicaciones) Cuando las causales
indicadas anteriormente s6lo afectaren alguna de las reivindicaciones o partes
de una reivindicacion, la nulidad se declarara solamente con respecto a tales
reivindicaciones o a tales partes de la reivindicacion, segin corresponda. La
patente, la reivindicacion o aquella parte de una reivindicacién que fuese
declarada nula, se reputara nula y sin ningun valor desde la fecha de
presentacion de la solicitud de la patente.



Art. 131 — (Legitimacién activa para la accién de nulidad) Pueden pedir la
nulidad de una patente o de un certificado, ante los tribunales competentes,
quienes se consideren perjudicados, asi como la Administracion Publica, los
interesados, los que exploten o ejerzan la misma industria. La accion de
nulidad podré ejercitarse durante toda la vida legal de la patente y durante los
cinco afos siguientes a la caducidad de esta.

La accion se dirigira siempre contra quien sea el titular registral de la patente
en el momento de la interposicion de la demanda y ésta debera ser notificada a
todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos
en el Oficina con el fin de que puedan apersonarse e intervenir en el proceso.

Art. 132 — (Alcance de la nulidad) La declaracién de nulidad de una patente
no determina por si sola la anulacion de las adiciones a ellas, siempre que se
solicite la conversion de estas en patentes independientes dentro de los (90)
noventa dias siguientes a la notificacion de la declaracion.

Art. 133 — (Nulidad absoluta y nulidad relativa) Los vicios de los actos
administrativos que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de
conformidad con el articulo precedente, quedaran afectados de nulidad
relativa. En estos casos la autoridad nacional competente podra declarar dicha
anulacién dentro de los cinco afios siguientes contados a partir de la fecha de
la concesion de la patente, de conformidad con la legislacion nacional.

Art. 134 — (Legitimacién activa para la accion de anulacion) La autoridad
nacional competente podra anular una patente cuando se hubiese concedido a
quien no tenia derecho a obtenerla. La accion de anulacion s6lo podra ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta
accion prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion de la
patente 0 a los dos afios contados desde la fecha en que la persona a quien
pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de la explotacion de la invencion
en el pais, aplicandose el plazo que venza primero.

Art. 135 — (Procedimientos) La autoridad nacional competente para los casos
de nulidad notificara al titular de la patente para que haga valer los
argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razon de la legislacion interna de un pais, dicha autoridad sea la
oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el
articulo anterior, se presentaran dentro de los dos meses siguientes a la
notificacion.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el articulo anterior, el interesado
podra solicitar una prorroga por dos meses adicionales.



Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional
competente decidird sobre la nulidad de la patente, lo cual notificara a las
partes mediante resolucion.

Art. 136 — (Requerimiento de presentacion de documentos) Cuando fuese
necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, la autoridad nacional

competente podra pedir al titular de la patente que presente uno o mas de los
documentos referidos en el articulo 64 relativos a la patente objeto do
procedimiento.

Art. 137 — (Efecto de la nulidad respecto al tiempo) Una patente declarada
nula se considerara que lo ha sido desde la fecha de su concesién. Ello no
obstante, si se concedieron licencias, la declaracion de nulidad no entrafara la
devolucion de los canones (regalias) pagados por el titular de la licencia en la
medida en que se haya efectivamente aprovechado de la licencia. Cuando la
declaracién de nulidad sea definitiva, el secretario del tribunal la notificara a
la Oficina que la registrara y publicara lo antes posible.

Art. 138 — (Efecto retroactivo. Excepciones) La declaracion de nulidad
implica que la patente no fue nunca valida, considerandose que ni la patente ni
la solicitud que la origind han tenido nunca los efectos previstos en la presente
Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. Sin perjuicio de la
indemnizacion de dafios y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular de la
patente hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no
afectara:

a) A las resoluciones sobre violacion de la patente que hubieran adquirido
fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutados con anterioridad a la
declaracion de nulidad;

b) A los contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad, en la medida
en gque hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante,
por razones de equidad y en la medida que los justifiquen las circunstancias,
sera posible reclamar la restitucion de sumas pagadas en virtud del contrato;

¢) Una vez firme, la declaracion de nulidad de la patente tendra fuerza de cosa
juzgada frente a todos.

La declaracién de nulidad de una patente no determina por si sola la anulacién
de las adiciones a ella, siempre que se solicite la conversién de éstas en
patente independientes dentro de los tres meses siguientes a la notificacion de
la declaracion de nulidad.

Capitulo XV — CADUCIDAD DE LA PATENTE



Art. 139 — (Causas de nulidad. fuerza mayor y rehabilitacion) Las patentes
caducaran en los siguientes casos:

a) Al vencimiento de su vigencia. En este caso, la caducidad se producira de
pleno derecho, sin necesidad de declaracion;

b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a
mas de una persona, la renuncia se deberd hacer en conjunto. La renuncia no
podréa afectar derechos de terceros;

c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento, al que estén
sujetos, fijados los vencimientos el titular tendrd un plazo de gracia de (180)
ciento y ochenta dias para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento
se operara la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de
fuerza mayor;

d) En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la
omision que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del afio de la vida
de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad;

e) La patente cuya caducidad se hubiere producido por falta de pago de una
anualidad podra ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de
pago fue debida a una causa de fuerza mayor;

f) La alegacion sobre la fuerza mayor sélo podra presentarse dentro de los seis
meses siguientes a la publicacion de la caducidad en el Boletin y debera ser
publicada en dicho Boletin para que en el plazo de un mes cualquier
interesado pueda formular observaciones sobre la misma;

g) La rehabilitacidn sera acordada en su caso, por la Oficina sin perjuicio de
los derechos de terceros derivados de la situacion de caducidad. El
reconocimiento y alcance de tales derechos correspondera a los Tribunales
ordinarios. Para que la rehabilitacion sea efectiva, el titular de la patente
debera abonar la anualidad impagada y el sobre tasa correspondiente;

h) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invencion en un
plazo de (2) dos afios por causas imputables al titular de la patente;

i) Si la invencion no es explotada en los dos afios siguientes a la concesion de
la primera licencia obligatoria;

j) Por incumplimiento de la obligacion de explotar prevista en la Ley, cuando
el titular de la patente no puede beneficiarse de las disposiciones del Convenio
de la Union de Paris y resida habitualmente o tenga su establecimiento
industrial o comercial en un pais cuya legislacion admita la adopcion de una



medida similar. En este caso no seran aplicables las disposiciones relativas al
otorgamiento de licencia contenidas en esa Ley.

Art. 140 — (Recurso judicial) La decision administrativa que declara la
caducidad de una patente sera recurrible judicialmente. La apelacién no tendra
efecto suspensivo. Sin perjuicio de su declaracién por la oficina y su
publicacion en el Boletin Oficial, la caducidad de una patente incorpora el
objeto patentado al dominio publico desde el momento en que se produjeron
los hechos u omisiones que dieron lugar a ella, salvo en la parte en que ese
mismo objeto estuviere amparado por otra patente anterior y vigente.

Art. 141 — (La nulidad y caducidad operan de pleno derecho) No sera
necesaria declaracion judicial para que la nulidad o caducidad surtan efectos
de someter al dominio pablico al invento; tanto la nulidad como la caducidad
operan de pleno derecho. La accion de nulidad o caducidad podra ser
deducida por quien tenga interés legitimo. Las acciones de nulidad vy
caducidad puedan ser opuestas por via de defensa o de excepcidn. Declarada
en juicio la nulidad o caducidad de una patente y pasada la sentencia en
autoridad de cosa juzgada se cursara la correspondiente notificacion a la
Oficina.

Capitulo XVI - RENUNCIA DE LA PATENTE.

Art. 142 — (Renuncia total o parcial de la solicitud o de la titularidad de la
Patente) Los solicitantes y titulares de la patente pueden renunciar a ella, total
0 parcialmente, antes o después de su concesion, mediante una declaracion
escrita dirigida a la Oficina. Cuando exista mas de un solicitante o titular, la
renuncia tiene que establecerse de conjunto. La renuncia puede limitarse a una
0 varias reivindicaciones de la patente. La Oficina registrara y publicara
inmediatamente la renuncia, renuncia que sélo sera efectiva después de haber
sido registrada. Cuando haya una licencia contractual o una licencia de pleno
derecho registrada en la Oficina, sélo se registrara la

renuncia previa presentacion de una declaracion en la que el titular de la
licencia acceda a que se haga la renuncia. Si la solicitud de patente renunciada
no ha sido publicada, esta puede presentarse nuevamente excepto en el caso
gue un tercero se haya subrogado en el lugar del solicitante.

Art. 143 — (Consentimiento de tercero con derechos registrados para la
admision de la renuncia) Si en la Oficina se halla inscrito algun derecho de un
tercero que dimane de la patente concedida o de la solicitud presentada, la
renuncia sélo puede admitirse con el consentimiento expreso de dicho tercero,
quien se subroga en su lugar a todos los efectos legales.



Art. 144 — (Efecto de la renuncia) La renuncia, una vez aceptada, surte efecto
a partir de la notificacion de la Resolucion dictada por la Oficina,
considerandose vigente los derechos correspondientes hasta la fecha. La
renuncia surtird efectos a partir de la fecha de su presentacion. La renuncia se
notificard a cualquier persona que tuviese inscrito en su favor algin derecho
de garantia o una restriccion de dominio con relacién a la patente. En este
caso la Oficina no admitira, ni aprobard la renuncia, sino después de que
conste fehacientemente el consentimiento de eses terceros. La renuncia a una
0 més reivindicaciones no provoca la extincion de la patente, sino sélo la del
derecho del titular a la materia objeto de esa o0 esas reivindicaciones.

Art. 145 — (Notificaciones y observaciones) La presentacion de la declaracion
de renuncia sera notificada por la Oficina a todas las personas que tengan
alguna licencia, crédito u otro derecho inscrito con relacion a la patente objeto
de la renuncia. Dentro de un plazo de treinta dias habiles contados desde la
fecha de la notificacion, dichas personas podran presentar las observaciones
que convengan a sus intereses u oponerse a la renuncia si ella pudiese
perjudicar sus derechos.

En caso de presentarse una oposicion a la renuncia, la Oficina suspendera su
tramitacion hasta que se resuelva el conflicto por acuerdo entre las partes o
por sentencia judicial.

Capitulo XVII - CANCELACION DE LICENCIA OBLIGATORIA

Art. 146 — (Procedencia y tramite de licencia obligatoria) Procede la
cancelacion de licencia obligatoria de la patente cuando transcurridos al
menos dos afios a partir de la concesion de una licencia obligatoria, esta no
hubiera podido reducir los efectos de los abusos resultantes del ejercicio del
derecho exclusivo. La cancelacién se declara por la Oficina de oficio o a
instancia de la persona interesada, a partir del procedimiento que se establece
en esta Ley, la que surte efecto a partir de la notificacion a las partes de la
Resolucion dictada por el Director de la Oficina e implica que desde ese
momento la patente no es valida. Dicha accién de cancelacion es
imprescriptible. La referencia a la cancelacidn de la patente se publica en el
Boletin Oficial para conocimiento general.

TITULO I
PATENTES DE ADICION o CERTIFICADOS DE ADICION

Capitulo | - DE LAS PATENTES DE ADICION



Art. 147 — (Proteccion a las adiciones a las patentes o a las solicitudes de las
mismas) El titular de una patente en vigor podra proteger las invenciones que
perfeccionen o desarrollen la invencion objeto de aqueélla, solicitando
adiciones a la patente siempre que se integren con el objeto de la patente
principal de una misma unidad inventiva. También podran pedirse adiciones
para una solicitud de patente, pero esas adiciones no podran ser otorgadas
hasta que la patente hubiera sido concedida. No sera preciso que el objeto de
la adicion implique una actividad inventiva frente al objeto de la patente
principal. Las adiciones tendran la fecha de prioridad que corresponda a sus
respectivas solicitudes, su duracion sera la misma que le quede a la patente, y
no sujetas al pago de anualidades. Las adiciones se consideraran parte
integrante de la patente principal, salvo para aquellos efectos en que la
presente Ley disponga el contrario.

Art. 148 — (Conversion de una solicitud de adicion en solicitud de patente)
Una solicitud de adicion podré convertirse en solicitud de patente a peticion

del solicitante en cualquier momento de la tramitacion, asi como dentro de los
tres meses siguientes a la fecha en que la Oficina le hubiere comunicado la
improcedencia de tramitar la solicitud de adicidn por carecer su objeto de la
necesaria vinculacién con la invencion protegida por la patente principal. Las
adiciones ya concedidas podran convertirse en patentes independientes a
peticion de su titular siempre que éste renuncie a la patente principal.
Solicitada la conversién en patente de una de las adiciones, sera posible
conservar las adiciones posteriores como tales adiciones a la patente que se
solicita, siempre que se mantenga la necesaria unidad del objeto.

Las patentes independientes que resulten de la conversion de las adiciones
estaran sujetas al pago de las correspondientes anualidades y su duracion sera
la misma que la que corresponderia a la patente principal. Salvo disposicion
expresa en contrario y en todo aquello que no sea incompatible con la
naturaleza de las adiciones, se aplicaran a éstas las normas establecidas en la
presente Ley para las patentes de invencién.

Art. 149 — (Otorgamiento de licencia obligatoria de patente de adicion) La
solicitud de una licencia obligatoria de patente de adicidn serd otorgada por la
Oficina por resolucion fundada, previa acreditacion de la importancia técnica
0 economica del mejoramiento del descubrimiento o invencion. Las
resoluciones que se dicten en el marco de este articulo seran susceptibles de
los recursos previstos en el la Ley.

TITULO Il DE LOS MODELOS DE UTILIDAD



Capitulo | - DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Art. 150 — (Concepto) Si considera modelo de utilidad, a toda nueva forma,
configuracion o disposicion de elementos, de algin artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, en los que
la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su
funcionamiento; que se presten a un trabajo o uso préactico, en cuanto
importen una mejor utilizacion en la funcion a que estén destinados; que
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto

técnico que antes no tenia. Los modelos de utilidad se protegerdn mediante
patentes. Este derecho se concedera solamente a la nueva forma o disposicion
tal como se la define. El derecho a la proteccion de modelos de utilidad
pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los
medios que el derecho reconoce.

Art. 151 — (Requisitos para concesion de patente de utilidad) Un modelo de
utilidad sera patentable cuando sea nuevo, implique una actividad inventiva y
sea susceptible de aplicacion industrial. No se concedera una patente cuando
el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias
que no aporten ninguna caracteristica utilitaria discernible con respecto a
invenciones 0 a modelos de utilidad anterior. La solicitud de patente de
modelo de utilidad s6lo podra referirse a un objeto individual, sin perjuicio de
gue puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la
misma solicitud.

Art. 152 — (Obras u objetos que no pueden ser modelos de utilidad) No se
consideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura, ni
los objetos que tuvieran Gnicamente caracter técnico, ni las invenciones de
procedimiento y las variedades vegetales. No podran ser objeto de una patente
de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la
proteccion por patente de invencion.

Art. 153 — (Conversién de la solicitud de patente de modelo de utilidad en
Patente de Invencién) El solicitante de una patente de modelo de utilidad
podrd pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de
invencién o de registro de modelo o disefio industrial, siempre que la materia
objeto de la solicitud inicial lo permita.

Art. 154 — (Aplicacién normativa) Son aplicables a las patentes de modelo de
utilidad, las disposiciones sobre las patentes de invencién contenidas en la
presente ley en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relacion a los
plazos de tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad.



Capitulo Il - REQUISITOS

Art. 155 — (Requisitos: Documentos) Con la solicitud de modelo de utilidad se
acompanfiara:

a) El titulo que designe el invento en cuestion;

b) Una descripcion referida a un solo objeto principal de la nueva
configuracion o disposicién del objeto de uso practico, de la mejora funcional,
y de la relacion causal entre nueva configuracion o disposicion y mejora
funcional de modo que el invento en cuestion pueda ser reproducido por una
persona de oficio del nivel medio y una explicacion del o de los dibujos;

c) La o las reivindicaciones referidas al invento en cuestion;
d) El o los dibujos necesarios.

Art. 156 — (Examen preliminar) Presentada una solicitud de modelo de
utilidad se practicara un examen preliminar, en el cual se verificara que se
acomparien, a lo menos, los siguientes antecedentes:

a) Un resumen del modelo de utilidad;

b) Una memoria descriptiva del modelo de utilidad;
¢) Pliego de reivindicaciones;

d) Dibujos de modelo de utilidad.

Practicado dicho examen y verificado lo expuesto en el parrafo anterior, o
subsanado cuando ello fuere posible, se expedira el certificado. Son aplicables
al modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invencion que no le
sean incompatibles.

Capitulo 111 - PROCEDIMIENTO DE CONCESION

Art. 157 — (Examen formal) La presentacion de la solicitud de patente de
modelo de utilidad y su examen formal, se realizan conforme las disposiciones
relativas a la solicitud de patente. Si como resultado del examen apareciera
gue la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es susceptible
de proteccibn como modelo de utilidad, se declarara la suspension del
expediente y se otorgara al solicitante plazo reglamentariamente establecido
para que subsane, en su caso, los defectos

que le hubieren sido sefialados y para formular las alegaciones que estime
pertinentes. Para subsanar los defectos apuntados, el solicitante podra



modificar las reivindicaciones o dividir la solicitud. Habiéndose realizado el
examen formal, y subsanadas las irregularidades de la solicitud, cuando
proceda, la oficina publica en el Boletin la solicitud de patente de modelo de
utilidad, en un término no inferior a dieciocho meses, contado a partir de la
fecha de presentacion.

Art. 158 — (Oposicion a la solicitud efectuada) En los dos meses siguientes a
la publicacion de la solicitud, cualquier persona con interés legitimo podra
oponerse a la proteccion solicitada para el modelo de utilidad, alegando la
falta de cualquiera de los requisitos exigidos para esa concesion, incluso la
falta de novedad o de actividad inventiva o la insuficiencia en la descripcion.
Una vez finalizado el plazo para la presentacion de oposiciones, la Oficina
daré traslado al solicitante de las oposiciones presentadas. Cuando no se
hubieren presentado oposiciones la Oficina procedera a conceder la proteccion
del modelo de utilidad. Si se hubieran presentado oposiciones, el solicitante
dispondra de un plazo que se establecera reglamentariamente para subsanar
los defectos formales imputados a la solicitud, para modificar las
reivindicaciones, si asi lo estima oportuno, y para contestar formulando las
alegaciones que estime pertinentes.

Art. 159 — (Examen sustantivo y plazo para subsanar defectos) La Oficina,
vencidos los términos para la presentacion de oposiciones y de alegaciones del
solicitante, realiza el examen sustantivo en el plazo de doce meses conforme a
lo dispuesto respecto a la solicitudes de patentes. Dentro del mes siguiente a la
finalizacion del plazo establecido para la contestacion del solicitante, la
Oficina dictara una resolucion razonada sobre la concesion o no de la
proteccion. Cuando la resolucién declare la falta de cualquiera de los
requisitos exigidos para la concesion de la proteccion como modelo de
utilidad, que hubiere sido alegada en algun escrito de oposicion, la Oficina
otorgara al solicitante un nuevo plazo, que se determinara reglamentariamente
para que subsane el defecto o formule aclaraciones que estime pertinentes.
Posteriormente la oficina resolvera con caracter definitivo sobre la proteccién
solicitada.

Art. 160 — (Pago de tarifa y solicitud de la patente) La concesion de la patente
de modelo de utilidad esta sujeta al pago de una tarifa. EI procedimiento de
concesion de la patente de modelo de utilidad se rige por las disposiciones
establecidas para las patentes de invencion. La patente de modelo de utilidad
tiene una vigencia de diez afios, contados a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud. Para el pago de las anualidades se aplica a lo establecido para
con las patentes de invencion.

Art. 161 — (El Estado de la técnica referente a la novedad y a la actividad
industrial) El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la
novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegidas como modelos



de utilidad esté constituido por aquello que antes de fecha de presentacién de
la solicitud de proteccion como modelo ha sido divulgado en el pais, por una
descripcidon escrita u oral, por una utilizacién o por cualquier otro medio. Se
entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica al contenido de
las solicitudes nacionales de patentes o de modelos de utilidad tal como
hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentacion sea
anterior a la fecha que se menciona el este apartado y que hubiesen sido
publicadas en aquella fecha o en otra posterior.

Art. 162 — (Aplicacion normativa) Sera aplicada a la concesion de la
proteccion para los modelos de utilidad lo dispuesto sobre concesion de
patentes de invencion, en todo aquello que no contradiga esta ley. Para la
interposicion del recurso contencioso-administrativo estan legitimados,
ademéas del solicitante, cualesquiera otros interesados, siempre que no
fundamente su recurso en la falta de novedad, de actividad inventiva o en la
insuficiencia de la descripcién. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, podran interponer el recurso contencioso-administrativo por la falta
de novedad, de actividad inventiva, o por la insuficiencia de la descripcion,
aquellos interesados que hubiesen formulado la oportuna oposicion en el
expediente basada, precisamente en los defectos mencionados.

Capitulo IV — NULIDAD

Art. 163 — (Causas) Se declarara la nulidad de la proteccion del modelo de
utilidad:

1) a) Cuando su objeto no sea susceptible de proteccion conforme a lo
dispuesto en los articulos 150 e 161, en cuanto no contradiga lo establecido en
los articulos mencionados;

b) Cuando no describa la invencién de forma suficientemente clara y completa
para que pueda ejecutarla un experto sobre la materia;

¢) Cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud de modelo de
utilidad tal como fue presentado o, en el caso de que el modelo de utilidad
hubiese sido concedido como consecuencia de una solicitud divisionaria o
cuando el objeto del modelo de utilidad exceda del contenido de la solicitud
inicial tal como éste fue presentado;

d) Cuando el titular de modelo de utilidad no tuviera derecho a obtenerlo.

2) Si las causas de nulidad sélo afectan a una parte del modelo de utilidad, se
declarara la nulidad parcial mediante la anulacion de la o las reivindicaciones
afectadas por aquéllas. No podra declararse la nulidad parcial de una
reivindicacion.



3) Cuando la nulidad sea parcial, el modelo de utilidad seguird en vigor con
referencia a las reivindicaciones que no hubieran sido anuladas, siempre que
puedan constituir el objeto de un modelo de utilidad independiente.

TITULO IV
DE LOS MODELOS Y DISENOS INDUSTRIALES
Capitulo | — DE LOS TITULARES

Art. 164 — (Disefiador y sus derechos) EI derecho a obtener la proteccion de
un modelo o disefio industrial pertenece al disefiador. El disefiador sera
mencionado como tal en el registro correspondiente y en los documentos
oficiales relativos al mismo a menos que, mediante declaracion escrita
dirigida a la Oficina, el disefiador indique que no desea ser mencionado. Sera
nulo cualquier pacto o convenio por el cual el autor del modelo o disefio se
obliga anticipadamente a efectuar tal declaracion. El autor de un modelo o

disefio industrial y sus sucesores legitimos tiene sobre él un derecho de
propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por
el tiempo y bajo las condiciones establecidas por esta ley. Los modelos y
disefios industriales creados por personas que trabajan en relacién de
dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho
exclusivo de explotacion, salvo cuando el autor ha sido especialmente
contratado para crearlos 0 sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las
personas para quienes trabaja. Si el modelo o disefio fuera obra conjunta del
empleador y del empleado pertenecera a ambos, salvo convencidon en
contrario.

Cuando el modelo o disefio ha sido creado en ejecucion de un contrato de obra
0 de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho de obtener un registro
pertenece a la persona que contratd la obra o el servicio, o al empleador, salvo
disposiciones contractuales en contrario. Cuando dos 0 mas personas hayan
creado en conjunto un modelo o disefio industrial, les corresponde a todas
ellas el derecho de explotacion exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de
todas ellas la obra de su creacion; en tales casos las relaciones entre los
coautores se regiran segun el concepto de copropiedad. El autor de un modelo
o disefio industrial y sus sucesores legitimos tiene accién reivindicatoria para
recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no
fuere su autor. También podra quién tuviere derecho a la copropiedad del
modelo o disefio, reivindicar su reconocimiento e inscripcion como cotitular
en la Oficina. Las acciones encaminadas en el apartado anterior deberan
ejercitarse antes de que transcurran tres afios consecutivos desde la fecha de la



publicacion del modelo o disefio en el Boletin. Este plazo no sera aplicable
cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el
registro o al adquirir los derechos reivindicados. Presentada la demanda
ejercitando la accion a que se refiere el apartado anterior, no podra ser retirada
la solicitud de registro del disefio sin el consentimiento del demandante. En la
Oficina se anotard a instancia de parte interesada la presentacion de la
demanda, asi como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminacion
del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.

Art. 165 — (Extension y aplicacion normativa) El derecho reconocido por el
articulo anterior es aplicable a los autores de modelos o disefios industriales

creados en el extranjero y a sus sucesores legitimos siempre que sus
respectivos paises otorguen reciprocidad para los derechos de los nacionales.
Los modelos o disefios industriales depositados o patentados en el extranjero
podran ser depositados en la Oficina con los mismos beneficios que se
acuerda por esta ley a los registrados en el pais, siempre que el depdsito se
efectie dentro de un plazo no mayor de seis meses desde que se hubiese
efectuado la presentacién en el pais de origen. En estos casos la duracion del
derecho de exclusividad no podra exceder a la vigencia de la patente o
depdsito primitivo. No podra alegar-se derecho alguno de exclusividad para
modelos o disefios extranjeros que hayan sido explotados industrialmente en
el pais, por un tercero, antes de solicitarse el registro el en pais de origen.

Art. 166 — (Registro en la oficina del modelo o disefio) Para gozar de los
derechos reconocidos por la presente ley, el autor debera registrar el modelo o
disefio de su creacion en la Oficina. Se presume que quien primero haya
registrado un modelo o disefio industrial es el autor del mismo, salvo prueba
en contrario. El titular de un registro de modelo o disefio industrial podra
cederlo total o parcialmente bajo las condiciones que estime conveniente. El
cesionario o sucesor a titulo particular o universal no podra invocar derechos
emergentes del registro mientras no se anote en la Oficina. Si los elementos
esenciales de un modelo o disefio industrial han sido tomados de la creacion
de otra persona sin que el titular del derecho haya dado su consentimiento ni
para ello ni para el depoésito, dicho titular podra exigir que el deposito o el
registro le sea transferido. El consentimiento del titular del derecho puede ser
dado después del depdsito; en ese caso los efectos del mismo se retrotraen a la
fecha del depdsito.

Capitulo 1l — DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCION DE
MODELO O DISENO INDUSTRIAL

Art. 167 — (Concepto, disefio y de modelo industrial o disefio industrial)
Constituye modelo industrial toda forma plastica, asociada o no a lineas o
colores, siempre que esa reunion o esa forma de una apariencia especial a un



producto industrial o de artesania y pueda servir de tipo para su fabricacion.
Los envases quedan comprendidos entre los articulos que pueden protegerse

como modelos o disefios industriales, siempre que retnan las condiciones de
novedad y originalidad antes sefaladas.

Constituye disefio industrial todo elemento o combinacion de elementos
planos, de caracter estético u ornamental, con o sin relieve; toda reunion de
lineas o de colores y la apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunién de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma
externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura
0 material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Producto:
todo articulo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas
destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la
presentacion, los simbolos graficos y los caracteres tipograficos, con
exclusion de los programas informaticos. Producto complejo: un producto
constituido por maltiples componentes reemplazables que permiten desmontar
y volver a montar el producto.

Art. 168 — (Requisitos: caracter singular) Se considerara que un modelo o
disefio industrial posee caracter singular cuando la impresion general que
produzca en el usuario informado difiera de la impresion general producida en
dicho usuario por cualquier otro disefio que haya sido accesible al publico
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o, si se reivindica
prioridad, antes de la fecha de prioridad. Para determinar si el disefio posee
caracter singular se tendra en cuenta el grado de libertad del autor para
desarrollar el disefio.

Disefios de componentes de productos complejos: 1) El disefio aplicado o
incorporado a un producto que constituya un componente de un producto
complejo sélo se considerara que es nuevo y posee caracter singular: a) Si el
componente una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible
durante la impresion normal de éste; b) En la medida que estas caracteristicas
visibles del componente presenten en si mismas novedad y caracter singular.
2) Se entendera por utilizacion normal, a efectos de lo previsto en el parrafo a)
del apartado anterior, la utilizacion por el usuario final, sin incluir el
mantenimiento, la conservacion o la reparacion.

Art. 169 — (Pertenencia del derecho) EI derecho al registro de un modelo o
disefio industrial pertenece al disefiador. Este derecho podra ser transferido
por acto entre vivos o0 por via sucesoria. Los titulares del registro podran ser
personas naturales o juridicas. Si varias personas hicieren conjuntamente un

modelo o disefio industrial al registro corresponde en comun a todas ellas. Si
varias personas hicieran el mismo modelo o disefio industrial, independiente



de unas de otras, el registro se concedera a aquella o a su causahabiente que
primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de
fecha més antigua.

Art. 170 — (Nuevo: No haberse hecho accesible al publico. Excepciones)
Seran registrables modelos o disefios industriales que sean nuevos. Un modelo
o disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha
de prioridad validamente invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en
cualquier lugar o momento, mediante su descripcion, comercializacion o por
cualquier otro medio. Un modelo o 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. Sin embargo, no constituird impedimento para que los autores
puedan ampararse en dichos beneficios el hecho de haber exhibido por si o
por medio de persona autorizada, el modelo o disefio de su creacion en
exposiciones o ferias realizadas en el pais o en el exterior, a condicion de que
respectivo deposito se efectle dentro del plazo de seis meses a partir de la
inauguracion de la exposicion o feria. Para efectos de determinar la novedad
no se tiene en cuenta la divulgacion que hubiere ocurrido dentro de los doce
meses anteriores a la fecha de solicitud de registro, siempre que tal
divulgacidn hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por
el disefiador o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento
de contrato o acto ilicito cometido contra alguno de ellos.

Art. 171 — (Causas de iregistrabilidad) No seran registrables:

a) Los modelos o disefios industriales cuya explotacion comercial en el pais en
que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger la
moral o al orden publico. A estos efectos la explotacion comercial de un
modelo o disefio industrial no se considerara contraria a la moral o al orden
publico s6lo por razén de existir una disposicion legal o administrativa que
prohiba o que regule dicha explotacién;

b) Los modelos o disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada
enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de

una funcion técnica, que no incorpore ningn aporte arbitrario del disefiador;

c¢) Los modelos o disefios industriales que consista Unicamente en una forma
cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que
incorpora al disefio sea montado mecanicamente 0 conectado con otro
producto del cual forme parte. Esta prohibicion no se aplicara tratandose de
productos en los cuales el modelo o disefio radique en una forma destinada a
permitir el montaje o la conexion multiple de los productos o su conexion
dentro de un sistema modular;



d) Los modelos o disefios industriales que carezcan de una configuracion
distinta y fisonomia propia y novedosa con respecto a modelos o disefios
industriales anteriores;

e) Los modelos o disefios industriales contrarios al orden publico o a las
buenas costumbres;

f) Los modelos o disefios industriales cuyos elementos estén impuestos por la
funcién que debe desempefiar el producto;

g) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o disefios ya
conocidos;

h) Los modelos o disefios que se refieran a la forma o dimensién exacta de un
producto, que le permita la conexion mecéanica a otro producto colocado en el
interior, alrededor o adosado al mismo, de manera que cada uno de ellos
pueda desempefar su funcién;

i) Comprenda elementos o caracteristicas que estuviesen concebidos
Unicamente para lograr un efecto de orden técnico o para la realizacion de una
funcion técnica;

J) Incorpore un signo distintivo que fuese objeto de una solicitud de registro
afin en tramite o de un registro a favor de otra persona, cuya fecha de
presentacion fuese anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de
registro de modelo o disefio industrial;

k) Constituya una obra protegida por el derecho de autor a favor de otra
persona.

Capitulo 111 — DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Art. 172 — (Amplitud del registro y su tramite) Un mismo registro puede
comprender hasta cincuenta ejemplares de realizacion de un solo modelo o

disefio industrial, siempre que entre todos exista homogeneidad. La solicitud
de registro de un modelo o disefio industrial se presentara ante la Oficina y
debera contender:

a) El petitorio;

b) La representacion grafica o fotografica del modelo o disefio industrial.
Tratandose de disefios bidimensionales incorporados en un material plano, la
representacion podra sustituirse con una muestra del producto que incorpore el
disefio;



c) La designacion de los productos a los cuales se aplicara el modelo o disefio,
y de la clase y subclases de los productos;

d) Descripcion explicativa del modelo o disefio industrial;
e) Los poderes que fuesen necesarios;
f) El comprobante del pago de las tasas establecidas;

g) De ser el caso, el comprobante de que el solicitante esta legitimado para
solicitar el registro de disefio;

h) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del
derecho al registro de modelo o disefio industrial al solicitante; y

1) De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de modelo o disefio
industrial u otro titulo de proteccidn que se hubiese presentado u obtenido en
el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo
disefio reivindicado en la solicitud presentada en el pais;

J) De ser el caso, la autorizacion especial con la sola firma delsolicitante, no
legalizada, que habilite a quien lo represente en el caso de no hacerlo
personalmente.

Art. 173 — (Formulario de registro) El petitorio de la solicitud de registro de
modelo o disefio industrial estara contenido en un formulario y comprendera
lo siguiente:

a) El requerimiento de registro del modelo o disefio industrial;
b) El nombre y la direccion del solicitante;

¢) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona
juridica, debera indicarse el lugar de constitucion;

d) La indicacién del tipo o género de productos a los cuales se aplicara el
disefio y de la clase y subclase de estos productos;

e) El nombre y el domicilio del disefiador, cuando no fuese el mismo
solicitante;

f) De ser el caso, la fecha, el nimero y la indicacion de la Oficina de
presentacion de toda solicitud de registro de disefio industrial 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 el mismo disefio reivindicado en la
solicitud presentada en el pais;



g) De ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del
solicitante; y

h) La firma del solicitante o de su representante legal.

Art. 174 — (Fecha de presentacion acompariado de los documentos requeridos)
Se considerard como fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion
por la Oficina, siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido por
lo menos los siguientes documentos:

a) La indicacion de que se solicita el registro de un modelo o disefio industrial;

b) Datos de identificacion del solicitante o e la persona que presenta la
presenta la solicitud y que permitan a la Oficina comunicarse con esa persona;

c) La representacion grafica y fotografica del disefio industrial.

Tratandose de disefios bidimensionales incorporados en un material plano, la
representacion podra sustituirse por una muestra del material que incorpora el
disefio; y

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

Art. 175 — (Examen de forma) La Oficina examinara dentro de 15 (quince)
dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud si la misma
cumple los requisitos previstos en este capitulo. Si del examen de forma
resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el
parrafo precedente, la Oficina notificara al solicitante para que complete
dichos requisitos dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de
notificacion. A solicitud de parte, dicho plazo sera prorrogable por una sola
vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si la expiracion del

término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin perjuicio de
ello, la Oficina guardara la confidencialidad de la solicitud.

Art. 176 — (Publicacién y oposicion) Si la solicitud cumple con los requisitos
establecidos, la oficina ordenara la publicacion. Dentro del plazo de treinta
dias siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interés, podra
presentar por una sola vez, oposicion fundamentada que puede desvirtuar el
registro del modelo o disefio industrial. A solicitud de la parte, la Oficina
otorgara por una sola vez, un plazo adicional de treinta dias para sustentar la



oposicion. Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo
disponen la normas nacionales.

Art. 177 — (Tramite de la oposicion) Si se hubiere presentado oposicion, la
Oficina notificara al solicitante para dentro de los treinta dias siguientes haga
valer sus argumentaciones o presente documento si lo estima conveniente. A
la solicitud de la parte, la Oficina otorgara un plazo de treinta dias para la
contestacion.

Art. 178 — (Examen del objeto de la solicitud y causas de denegacion)
Vencido el plazo establecido en el articulo precedente o si no hubiese
presentado oposicion, la Oficina examinara el objeto de la solicitad se ajusta a
los primeros articulos de los requisitos de este Capitulo. La Oficina no
realizard de oficio ningin examen de novedad de la solicitud, salvo que se
presentara una oposicion sustentada en un derecho anterior vigente o en la
falta de novedad de disefio industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el modelo
o disefio industrial carezca manifiestamente de novedad, la Oficina podra
denegar de oficio la solicitud.

Causas de denegacion: De oficio cuando asi lo disponga esta ley o mediando
oposicidn, el registro del modelo o disefio serd denegado, o si hubiera sido
concedido sera cancelado cuando:

a) Lo solicitado como modelo o disefio no se ajuste a lo definido como tal en
esta ley;

b) El modelo o disefio no cumpla alguno de los requisitos de proteccion
establecidos por esta ley;

¢) El solicitante no tenga el derecho a obtenerlo conforme lo definido en esta
ley y asi se haya declarado mediante resolucién judicial firme;

d) El modelo o disefio solicitado sea incompatible con un disefio protegido en
el pais en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de
presentacion o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al
publico después de la fecha de presentacion o de prioridad del modelo o
disefio posterior;

e) El modelo o disefio suponga un uso indebido de algunos de los elementos
que figuran en el articulo 6 ter del Convenio de Paris, o de distintivos,
emblemas y blasones distintos de los contemplados en el articulo 6 ter, que
sean de interés publico como el escudo, la bandera y otros emblemas del pais,
sus comunidades autonomas, sus municipios, provincias y otras entidades
locales, a menos que medie la debida autorizacion;



f) El modelo o disefio que incorpore una marca u otro signo distintivo
anteriormente protegido en el pais, cuyo titular tenga derecho, en virtud de
dicha proteccion, a prohibir el uso del signo en el modelo o disefio registrado;

g) El modelo o disefio suponga un uso no autorizado de una obra protegida en
el pais por un derecho de propiedad intelectual.

Art. 179 — (No accesibilidad a terceros antes del plazo para que se ordene la
publicacion) La solicitud de registro de modelo o disefio industrial no podra
ser consultada por terceros antes de culminado el plazo para que se ordene la
publicacion, salvo que se medie consentimiento escrito por parte del
solicitante. Cualquiera que pruebe que el solicitante de un registro de modelo
o disefio industrial ha pretendido hacer valer frente a €l los derechos derivados
de la solicitud podra consultar el expediente aln antes de su publicacion adn
sin consentimiento de aquél.

Art. 180 — (Derechos del solicitante: Retirar la solicitud, renunciar al disefio o
limitar producto) Con sujecion a las limitaciones establecidas en esta ley, el
solicitante podra en todo 0 momento retirar su solicitud de registro de disefio,
renunciar a alguno de los disefios solicitados o limitar los productos indicados
en la solicitud. La solicitud de registro del modelo o disefio s6lo podra ser
modificada en los supuestos y bajo las condiciones expresamente previstas en
esta ley. No obstante, a instancia del solicitante, se admitiran ademas las
rectificaciones de su nombre y direccion, de los defectos de

expresion o de transcripcion o los errores manifiestos, siempre que la
modificacién no afecte a la identidad del disefio, ni sustituya o amplie los
productos indicados en la solicitud. Los escritos que tengan por objeto retirar,
modificar o rectificar la solicitud, renunciar a alguno de los disefios, o limitar
los productos se presentaran ante el drgano competente para recibir la
solicitud de registro, o ante la Oficina. Toda limitacion y modificacion de la
solicitud o del modelo o disefio dara lugar al pago de la tasa correspondiente.

Art. 181 — (Solicitud de divisién de la solicitud o registro multiple) El
solicitante o el titular de un registro maltiple podréa solicitar la division de la
solicitud o del registro en dos o mas solicitudes o registros divisionales,
desglosando del expediente originario uno o varios disefios en los siguientes
casos:

a) Para subsanar irregularidades, cuando la solicitud de registro multiple no se
ajuste a los limites establecidos en esta ley;

b) Cuando se produzca un cambio de titularidad que afecte a parte de los
modelos o disefios de una solicitud de registro maltiple, segundo lo previsto
en esta ley;



c) En el curso de procedimiento cuando asi lo prevea expresamente el
reglamento de ejecucion.

Las solicitudes o registros divisionales conservaran la fecha de presentacion
de solicitud inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere. La
division estara sujeta al pago de la tasa correspondiente.

Art. 182 — (Restablecimiento de derechos: Causas) Restablecimiento de
derechos: 1) El solicitante o el titular de un registro de modelo o disefio o
cualquier otra parte en un procedimiento que, aun habiendo demostrado toda
la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un
plazo en alguno de los procedimientos previstos en esta ley, serd, previa
peticion, restablecido en sus derechos si la omision hubiera tenido como
consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta ley o su
reglamento, la pérdida de un derecho. 2) La peticion deberad presentarse por
escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que
reglamentariamente se establezcan. El tramite incumplido debera realizarse

en ese plazo. La peticion solo serd admisible durante un afio a partir de la
expiracion del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la
solicitud de renovacién, se deducird del periodo de un afio el plazo
suplementario de seis meses a que se refiere en esta ley. 3) La peticion debera
motivarse indicandose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su
apoyo. Solo se tendra por presentada cuando se haya pagado la tasa de
restablecimiento de derechos. 4) Sera competente para resolver la peticion, el
organo que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.
5) El titular de la solicitud o del registro restablecido en sus derechos no podra
invocar éstos frente a un tercero que, de buena fe y en el periodo comprendido
entre la pérdida del derecho y la publicacion de la mencién de
restablecimiento de ese derecho, hubiere comercializado productos a los que
se incorpore o apligue un disefio comprendido dentro del ambito de proteccion
del modelo o disefio registrado. 6) No procedera el restablecimiento del
derecho sobre la solicitud o sobre el disefio registrado cuando en el periodo
comprendido entre la pérdida de aquél y la presentacion de la peticion de
restablecimiento un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un disefio
incompatible con el que es objeto de los derechos a que se refiere la peticion
de restablecimiento. 7) Contra la resolucidn que restablezca en sus derechos al
solicitante, que no pone fin a la via administrativa, podra interponer el tercero
gue pueda prevalecerse de las disposiciones contenidas en esta ley y recurso
de alzada, en los términos también previstos en esta ley.

Art. 183 — (Concesion del registro y expedicion del certificado) Cumplidos los
requisitos establecidos, la oficina concedera el registro del modelo o disefio
industrial e expedira a su titular el certificado correspondiente. Si tales
requisitos no se cumplieran, la Oficina denegara el registro. Para el orden y



clasificacion de los modelos o disefios industriales los paises utilizaran la
Clasificacion Internacional para los Dibujos y Modelos de Industriales
establecida por el Arreglo de Locarno de 08 de octubre de 1968, con sus
modificaciones vigentes.

Capitulo IV — DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL
REGISTRO DE MODELO O DISENO INDUSTRIAL

Art. 184 — (Duracién del registro y renovacién por dos periodos) El registro de
un modelo o disefio industrial tendra una duracién de cinco afios,

contados desde la fecha de presentacion de la solicitud y podra ser prolongada
por dos periodos consecutivos de la misma duracion a solicitud de su titular.
La solicitud de renovacién, deberd ser presentada no menos de seis meses
antes de la expiracion del periodo de vigencia de la proteccion. Dicha
solicitud serd acompafiada de los mismos requisitos exigidos para el primer
deposito.

Art. 185 — (Excluir a terceros de la explotacién del modelo o del disefio) El
registro de un modelo o disefio industrial conferira a su titular el derecho a
excluir a terceros de la explotacion del correspondiente modelo o disefio. En
tal virtud, el titular del registro tendrd derecho a actuar contra cualquier
tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el
comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el
modelo o disefio industrial. El registro también confiere el derecho de actuar
contra quien produzca o comercialice un producto cuyo disefio sélo presente
diferencias secundarias con respecto al modelo o disefio protegido o cuya
apariencia sea igual a ésta.

Art. 186 — (Limitaciones) La proteccion conferida a un modelo o disefio
industrial no se entenderd a los elementos o caracteristicas del modelo o
disefio dictados enteramente por consideraciones de orden técnico o por la
realizacion de una funcion técnica, que no incorporen ningun aporte arbitrario
del disefiador. La proteccion conferida a un modelo o disefio industrial no
comprendera aquellos elementos y caracteristicas cuya reproduccion exacta
fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora al modelo o
disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual
forme parte. Esta limitacion no se aplicara tratdndose de productos en los
cuales el modelo o disefio radica en una forma destinada a permitir el montaje
o0 la conexion multiple de los productos, o su conexion dentro de un sistema
modular.

Art. 187 — (No da derecho de impedir a terceros realizar actos de comercio) El
registro de un modelo o disefio industrial no dara el derecho de impedir a un



tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore 0
reproduzca ese derecho, después de que ese producto se hubiese introducido
en el comercio en cualquier pais por su titular o por otra persona con su
consentimiento o econémicamente vinculada a él. A efectos del

parrafo precedente, se entenderd que dos personas estdn econOmicamente
vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra
una influencia decisiva con respecto a la explotacion del modelo o disefio
industrial, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas
personas.

Art. 188 — (Exclusién de actos) Los derechos conferidos por el registro no se
extienden a los actos realizados:

a) Exclusivamente con fines de ensefianza;
b) En un ambito privado y con fines no comerciales.

Los derechos del titular no se extienden a los actos realizados por un tercero
con relacién al modelo o disefio registrado, después de que el mismo haya
sido puesto en el comercio en cualquier territorio por el titular o por otra
persona con su consentimiento o econdmicamente vinculada con él.

Art. 189 — (Limitaciones) La explotacion del modelo o disefio industrial no
puede llevarse a cabo de forma contraria a la ley, los intereses sociales, la
moral o el orden publico y esta supeditada a las prohibiciones o limitaciones
temporales o permanentes, establecidas o que establezcan en otras
disposiciones legales.

Capitulo V — CONTRATOS DE LICENCIA

Art. 190 — (Licencias contractuales) El titular de un modelo o disefio industrial
podrd otorgar a otra persona o empresa, mediante contrato, licencia para
explotar el modelo o disefio. El contrato de licencia debera establecerse por
escrito y llevar la firma de las partes contratantes. El contrato de licencia o un
extracto adecuado del mismo debera ser registrado en la Oficina, mediante el
pago de una tasa. La licencia solo surtird efectos frente a terceros una vez
registrada.

La inscripcion de una licencia sera cancelada a peticion del titular del modelo
o disefio o del concesionario de la licencia, mediante presentacion de la
prueba de la expiracion de la licencia.

Art. 191 — (Nulidad de las clausulas contractuales que impongan limitaciones)
Seran nulas las clausulas de los contratos de licencia o relativas a ellos que
impongan al concesionario de la licencia limitaciones, en el plano industrial o



comercial, que no deriven de los derechos conferidos por registro del modelo
o0 disefio 0 que no sean necesarias para el mantenimiento de esos derechos. A
los fines del parrafo anterior, no constituyen limitaciones los actos siguientes:

a) Las restricciones relativas a la medida, la extension, el territorio o la
duracion de la explotacion del modelo o disefio, 0 a la calidad o cantidad de
los productos para los cuales puede ser explotado el modelo o disefio;

b) La obligacion impuesta al concesionario de abstenerse de todo acto
susceptible de menoscabar la validez del registro del modelo o disefio.

Art. 192 — (Salvo convenio en contrario, la Licencia no excluye a quien la
otorga de explotar por si mismo el modelo o disefio o de conceder otras
licencias) Salvo cuando se disponga lo contrario en el contrato de licencia, la
concesion de una licencia no excluye, para quien la otorga, la posibilidad de
explotar por si mismo el modelo o disefio objeto del contrato, ni la de
conceder otras licencias. La concesion de una licencia exclusiva impide a
quien da la licencia otorgar otras para la explotacién del mismo modelo o
disefio, asi como, a falta de disposiciones en contrario contenidas en el
contrato de licencia, explotar por si mismo al modelo o disefio. Salvo
disposiciones en contrario contenidas en el contrato de licencia, el
concesionario de la misma tendra derecho a llevar a cabo todos los actos a los
que se refieren a los derechos que confiere el registro, durante la duracion del
mismo Yy de las renovaciones, en todo el pais y para todas las aplicaciones del
modelo o disefio. Salvo disposiciones en contrario contenidas en el contrato de
licencia, la licencia no se podra ceder a terceros y el concesionario no podra
conceder sub licencias.

Capitulo VI — NULIDAD Y CADUCIDAD DEL DISENO
REGISTRADO

Art. 193 — (Causas de nulidad) Causas de nulidad: El registro del modelo o
disefio podra declararse nulo mediante sentencia firme del tribunal. La accién

de nulidad podra ejercitarse durante la vigencia del registro y durante los
cinco afios siguientes a su caducidad o extincidon. Legitimacion para el
ejercicio de la accion de nulidad: Podra solicitar la declaracién de nulidad
cualquier persona fisica o juridica, asi como cualquier agrupacion constituida
legalmente para la representacion de los intereses de fabricantes, productores,
prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas
u ostenten un derecho subjetivo o un interés legitimo. La autoridad nacional
competente decretard de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de modelo o disefio
industrial, cuando:



a) El objeto del registro no constituye un modelo o disefio industrial conforme
lo previsto en el articulo 167;

b) EI modelo o disefio industrial no cumpliese con los requisitos de proteccion
conforme a lo previsto en lo articulo 170;

c) El registro se hubiese concedido para una materia excluida de proteccion
como modelo o disefio industrial conforme a lo previsto en el articulo 170;

d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacion
nacional para los actos administrativos.

Art. 194 — (Nulidad parcial) Cuando la nulidad, fundada en alguna de las
causas previstas en esta ley, solo afecte a una parte del modelo o disefio, podra
declararse la nulidad parcial de registro en lo que se refiere la parte afectada,
siempre que la modificacidn no altere sustancialmente la identidad del modelo
o disefio y éste, tras la modificacion, cumpla los requisitos de proteccion
establecidos en esta ley.

Art. 195 — (Efectos de declaracion de la nulidad. Excepcion al efecto
retroactivo) La declaracion de nulidad implica que el registro del modelo
disefio no fue nunca valido, considerandose que ni dicho registro, ni la
solicitud que lo origind, han tenido nunca los efectos previstos en esta ley, en
la medida que hubiere sido declarada la nulidad. Sin perjuicio de la
indemnizacion de danos y perjuicios a que hubiere lugar cuando el titular del
modelo o disefio registrado hubiere actuado de mala fe, el efecto retroactivo
de la nulidad no afectara:

a) A las resoluciones sobre violacion del modelo o disefio registrado que
hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieren sido ejecutadas antes de
la declaracion de nulidad;

b) A los contratos concluidos ante de la declaracion de nulidad en la medida
en que hubieren sido ejecutados con anterioridad a la misma. No obstante, por
razones de equidad y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias,
serd posible reclamar la restitucion de las sumas pagadas en virtud del
contrato.

Art. 196 — (Comunicacién de sentencias) Una vez firme la sentencia la
declaracién de nulidad del registro del modelo o disefio tendra fuerza de cosa
juzgada frente a todos. Admitida a tramite la demanda de nulidad el tribunal, a
instancia del demandante, librara mandamiento a la Oficina para que haga
anotacion preventiva de la demanda en el Registro de Modelo y Disefios. La
sentencia firme que declare la nulidad del registro del modelo o disefio se
comunicara, por el tribunal, de oficio o0 a instancia de parte, a la oficina para



que proceda, inmediatamente, a la cancelacion de la inscripcion y a su
publicacion el en Boletin.

Art. 197 — (Normas aplicables) Seran aplicados a los modelos o disefios
industriales las disposiciones sobre patentes de invencion.

Art. 198 — (Causas de caducidad) Causas de caducidad: Caducara el registro
del modelo o disefio, procediéndose a su cancelacion:

a) Cuando no haya sido renovado al término de algunos de los periodos
quinquenales;

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular;

c) Cuando el titular deje de cumplir las condiciones de legitimacion
establecidas en esta ley.

En los dos primeros casos la caducidad sera declarada por la Oficina y en el
tercero por los tribunales.

Art. 199 — (Efectos de la caducidad) El registro caducado dejard de surtir
efectos desde el momento en que se produjeron los hechos y omisiones que

dieron lugar a la caducidad, con independencia de la fecha en que se hubiera
realizado su publicacion en el Boletin. Serd de aplicacién con efecto
retroactivo de la declaracion de caducidad cuando el titular hubiere actuado de
mala fe. A la anotacion preventiva de la demanda de caducidad, y a la
comunicacién y efectos registrales de la sentencia firme que le declare, se
aplicara lo dispuesto en el articulo 196 de esta ley. En los supuestos en que la
caducidad haya sido declarada por la Oficina, ésta acordara de oficio la
cancelacion de la inscripcién del registro y su publicacién en el Boletin.

Art. 200 — (Caducidad por falta de renovacion y sus efectos) Cuando existan
embargos inscritos sobre un modelo o disefio registrado, o una accidn
reivindicatoria en curso, y su titular no lo hubiere renovado no caducara el
registro del modelo o disefio hasta el levantamiento del embargo o la
desestimacion definitiva de la accién reivindicatoria, en el caso de que ello
suceda antes de la finalizacién del periodo maximo de duracion del registro.
Si como consecuencia de estos procedimientos se produjera un cambio en la
titularidad del modelo o disefio, el nuevo titular podra renovarlo en un plazo
de dos meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la accién
reivindicatoria hubiera ganado firmeza o desde que la autoridad o tribunal
competente hubiera comunicado a la Oficina la adjudicacion definitiva del
modelo o disefio embargado, si ello se produce antes de la finalizacion del
periodo maximo del registro. Transcurrido este plazo, el registro del modelo o



disefio caducara si no hubiere sido renovado. Tampoco caducara el registro
del modelo o disefio si su titular no lo hubiera renovado cuando exista inscrita
en el Registro de Modelo y Disefios una hipoteca mobiliaria sobre el mismo.
El titular hipotecario podré solicitar la renovacion en nombre de su propietario
en el plazo de dos meses a contar desde la finalizacion del plazo de seis meses
anteriores a la terminacion del correspondiente periodo de vigencia. El titular
hipotecario también podra abonar las tasas de renovacion, sin recargos, en el
plazo de un mes desde la finalizacion del plazo en que debieron ser pagadas
por el propietario. La inactividad del titular hipotecario en los plazos previstos
determinara la caducidad del registro de modelo o disefio.

Art. 201 — (Renuncia, tramite y excepciones) Renuncia: El titular del registro
podra renunciar al modelo o disefio o los modelos o disefios registrados. La
renuncia dirigida a la Oficina debera presentarse por escrito y sélo tendra

efectos frente a terceros una vez inscrita en el Registro Modelos y Disefios.
Cuando haya una licencia relativa a un modelo o disefio registrada en la
Oficina, soOlo se inscribira la renuncia al registro cuando la misma esté
acompafiada de una declaracion del concesionario accediendo a ella, a menos
que este Ultimo haya renunciado de manera expresa a ese derecho en el
contrato de licencia. No se admitira la renuncia del modelo o disefio registrado
sobre el que existan derechos reales, opciones de compra, embargos o licencia
inscritos en el Registro de Modelos y Disefios, sin que conste el
consentimiento de los titulares de esos derechos. Tampoco se admitira la
renuncia si existiera en curso una accién reivindicatoria sobre el disefio y no
constara el consentimiento del demandante.

TITULO V

VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y
EL MODELO DE UTILIDAD

Capitulo | - SANCIONES CIVILES: DANOS Y PERJUICIOS

Art. 202 — (Daflos y perjuicios) Quien, sin consentimiento del titular de la
patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella utilice el procedimiento
patentado, estara obligado en todo caso a responder de los dafios y perjuicios
causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotacién del objeto
protegido por la patente solo estaran obligados a indemnizar los dafios y
perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente
acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su



violacion, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuacion
hubiera mediado culpa o negligencia.

Art. 203 — (Accion legal para impedir la violacion de derechos) El titular de
una patente, cuyos derechos conferidos en virtud de las disposiciones de esta
ley se ven amenazados de violacion, o son violados, puede entablar una accion
legal, bien para prevenir la violacion, bien para prohibir su continuacion. En
caso de violacion de esos derechos, el titular de la patente puede pedir también
dafos y perjuicios y la aplicacion de cualesquiera otras

sanciones de derecho civil. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera
de los cotitulares podra entablar accion contra una infraccion de ese derecho,
sin que sea necesario el consentimiento de los demas, salvo acuerdo en
contrario.

Art. 204 — (Accidn por el licenciatario exclusivo) Un licenciatario exclusivo
cuya licencia se encuentre inscrita, 0 uno que tenga una licencia obligatoria o
de interés publico, puede entablar accion contra cualquier tercero que cometa
una infraccion del derecho que es objeto de la licencia. Para estos efectos, si el
licenciatario no tuviese mandato del titular del derecho para actuar, debera
comprobar al iniciarla que le solicité al titular o propietario que la entablara él
y que transcurrido mas de un mes y no lo hizo. El licenciatario antes de
transcurrido dicho plazo, podra pedir que se tomen las medidas precautorias
establecidas en esta ley. El titular del derecho objeto de la infraccion podra
apersonarse en autos en cualquier tiempo.

Todo licenciatario inscrito y todo beneficiario de algin derecho o crédito
inscrito en el Registro, con relacion al derecho infringido, tendra el derecho de
apersonarse en autos en cualquier tiempo. Para estos efectos la demanda se
notificara a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos con relacion
al derecho infringido.

El licenciatario que no esté legitimado para ejercitar las acciones por violacion
de la patente, podra requerir notarialmente al titular de la misma para que
entable la accion judicial correspondiente. Si el titular se negara o no
ejercitara la oportuna accion dentro de un plazo de tres meses, podra el
licenciatario entablarla en su propio nombre, acompafado el requerimiento
efectuado.

Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado el licenciatario podra
pedir al Juez la adopcion de medidas cautelares urgentes cuando justifique la
necesidad de las mismas para evitar un dafio importante, con presentacion del
referido requerimiento. El licenciatario que ejercite una accion en virtud de lo
dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberd notificarselo al titular
de la patente, el cual podré personarse e intervenir en el procedimiento.



Art. 205 — (Presuncién de que el producto ha sido obtenido mediante
procedimiento patentado) Cuando una patente de invencion proteja un
procedimiento para obtener un producto y éste fuese producido por un

tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumira mientras no
se pruebe lo contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado:

a) Si el producto obtenido por el procedimiento patentado es nuevo; o

b) Si existe una probabilidad sustancial de que el producto haya sido fabricado
mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no puede
establecer mediante esfuerzos razonables, cudl ha sido el procedimiento
efectivamente utilizado.

Art. 206 — (Medidas que confiere la accion por infraccion) En una accion por
infraccion de los derechos conferidos por una patente podran pedirse una o
mas de las siguientes medidas:

a) La cesacion del acto o actos que infrinjan el derecho;
b) La indemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos;

c) El embargo de los objetos resultantes de la infraccidn y de los medios que
hubiesen servido predominantemente para cometer la infraccion;

d) La transferencia en propiedad de los objetos o medios referidos en el literal
anterior, en cuyo caso el valor de los bienes se imputard al importe de la
indemnizacion de dafios y perjuicios;

e) Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la
infraccion, incluyendo la destruccién de los medios embargados en virtud de
lo dispuesto en la letra ¢) de este articulo, cuando ello fuere indispensable;

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

El Juez competente podra requerir al infractor, que proporcione informacién
que posea respecto a persona involucrada en cualquier aspecto de la infraccidn
y respecto de los medios de produccion o canales de distribucion para los
productos infractores, incluyendo la identificacion de terceras personas
involucradas en su produccion y distribucion y sus canales de distribucion, y
proporcionarle esta informacion al titular del derecho.

Art. 207 — (Exhibicion de documentos que facilite la cuantia de los dafios y
perjuicios) A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos



por la explotacion no autorizada del invento, el titular de la patente podra
exigir la exhibicion de los documentos del responsable que puedan servir para
aquella finalidad. La indemnizacién de dafios y perjuicios debida al titular de
la patente comprendera no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de
violacion de su derecho. La cuantia indemnizatoria podra incluir, en su caso,
los gastos de investigacion en los que se haya incurrido para obtener pruebas
razonables de la comision de la infraccion objeto del procedimiento judicial.

El calculo de la indemnizacion de dafios y perjuicios se estimarad con base en
uno de los criterios siguientes:

a) En base a los dafos ocasionados al titular del derecho como resultado de la
infraccion;

b) En base a los beneficios que el titular del derecho habria obtenido
previsiblemente de no haber ocurrido la infraccion;

c) En base a los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los
actos de infraccion;

d) En base al precio o regalia que el infractor habria pagado al titular del
derecho si se hubiera concertado una licencia contractual, teniendo en cuenta
el valor comercial del objeto del derecho infringido y las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido;

e) En base a las consecuencias econdémicas negativas, entre ellas los
beneficios que el titular habria obtenido previsiblemente de la explotacién de
la invencidn patentada si no hubiera existido la competencia del infractor, y
los beneficios que este Ultimo haya obtenido de la explotacion del invento
patentado. En el caso de dafio moral procedera su indemnizacién, aun no
probada la existencia de perjuicio econémico; o

) Cualquier otro criterio que el Juez estime conveniente.

Adicionalmente el infractor debera pagar al titular del derecho, las ganancias
atribuibles a la infraccion y que hayan sido consideradas al calcular el monto
de los dafios a que se refieren los literales anteriores.

Art. 208 — (Indemnizacion por desprestigio ocasionado) El titular de la patente
podrd exigir también la indemnizacion del perjuicio que suponga el
desprestigio de la invencion patentada causado por el infractor mediante una
realizacion defectuosa o una presentacion inadecuada de aquella al

mercado. De la indemnizacion debida por quien hubiera producido o
importado sin consentimiento del titular de la patente el objeto inventado, se



deduciran las indemnizaciones que éste haya percibido por el mismo concepto
de quienes explotaron de cualquier otra manera el mismo objeto. El titular de
la patente podra ejercitar las acciones establecidas en este titulo frente a
quienes exploten los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por
personas que le haya indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios
causados.

Art. 209 — (Prescripcion de la accion civil) Las acciones civiles derivadas de
la violacion del derecho de patente prescriben a los cinco afios contados desde
el momento en que pudieron ejercitarse. Solo podra reclamarse indemnizacion
de dafios y perjuicios por hechos acaecidos durante los cinco afos
inmediatamente anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente
accion. Los litigios que puedan surgir al amparo de la presente ley se
resolveran en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Art. 210 — (Por via de reconvencion o excepcion demandar la nulidad de la
Patente) La persona frente a la que se ejercite una accion por violacion de los
derechos derivados de una patente podrd alegar, en toda clase de
procedimientos, por via de reconvencién o por via de excepcién, la nulidad
total o parcial de la patente del autor, de conformidad con las normas del
derecho procesal comun.

Art. 211 — (Demanda para que el Juez declare que una accion determinada

no constituye violacion) Cualquier interesado podrd ejercitar una accidn
contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que
una actuacién determinada no constituya una violacién de esa patente. El
interesado, con cardacter previo a la presentacion de la demanda, requerira
notarialmente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la
oponibilidad entre la misma y la explotacién industrial que el requirente lleve
a cabo en el pais o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle
a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que
el titular se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme
con la respuesta, podrd ejercitar la accidn prevista en el apartado anterior.
No podra ejercitar la accidn mencionada en el inicio de este apartado, quien

hubiere sido demandado por la violacion de la patente que se trate. Si el
demandante prueba que la actuacion a que se refiere su demanda no constituye
una violacion de la patente, el Juez hara la declaracion requerida. La demanda
deberé ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente
debidamente inscritos en la Oficina, con el fin de que puedan personarse e



intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podran personarse en autos los
licenciatarios contractuales cuando asi lo disponga su contrato de licencia.

Art. 212 — (Demanda para pedir por el afectado le sean transferidos la
solicitud en tramite o el derecho concedido) Cuando una patente se hubiese
solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a ello, o en perjuicio de otra
persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podré en su
demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en tramite o el derecho
concedido. El titular de una patente, podra demandar una compensacion por
dafios y perjuicios a quien, sin su autorizacion, haya usado o explotado la
invencién reivindicada durante el periodo comprendido entre la fecha de
publicacion de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la patente o de la
inscripcion. El resarcimiento por dafios y perjuicios solo procedera, en este
caso, con respecto a la materia reivindicada en la patente y se calculara en
funcion de la explotacion efectivamente realizada por el demandado durante

el periodo mencionado.

Art. 213 — (Presuncion de que un producto se ha obtenido mediante
procedimiento patentado) Cuando el objeto de una patente de invencion sea
un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producido por
un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumira, salvo
prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el
procedimiento patentado. Por lo tanto, correspondera al demandado probar
que ha utilizado un procedimiento diferente. En la presentacion de cualquier
prueba en contrario, se tendran en cuenta los intereses legitimos del
demandado para la proteccidn de sus secretos empresariales, aunque ello no se
relevara de la carga de prueba.

Capitulo Il — SANCIONES PENALES

Art. 214 — (Ejercicio de la accion) Corresponde al Ministerio Publico el
ejercicio de la accion penal en contra de los responsables de los delitos y faltas
tipificados en materia de Propiedad industrial en el Cddigo Penal y otras
leyes. El titular o licenciatario de los derechos infringidos podra provocar la
persecucion penal denunciando la violacién de tales derechos o adherirse a la
ya iniciada por el Ministerio Publico, entidad que estard obligada a actuar
directa e inmediatamente en contra los responsables. Podra también instar la
persecucion penal cualquier asociacion u organizacion representativa de algun
sector de la produccién o de los consumidores.

Art. 215 — (Providencias cautelares) EI Ministerio Publico requerird al Juez
competente que autorice cualesquiera de las providencias cautelares



establecidas en esta ley o en el Cddigo Proceso Penal y que resulten
necesarias para salvaguardar los derechos reconocidos y protegidos por esta
ley y en los tratados internacionales sobre la materia, y que estén resultando
infringidos, o bien, cuando su violacion sea inminente. Presentada la solicitud,
el Juez procedera autorizando al Ministerio Publico para que proceda a su
ejecucion con el auxilio de la autoridad policiaca necesaria.

Art. 216 — (Por acuerdo de partes suspension de proceso y levantamiento
medidas cautelares. Estado del proceso). Si existe acuerdo entre el titular o
licenciatario de los derechos infringidos y la persona o personas responsables
sindicadas del ilicito penal, y los primeros han sido resarcidos
satisfactoriamente del dafio ocasionado y se les ha pagado, o0 bien, garantizado
debidamente los perjuicios producidos por la comision alguno de los delitos
establecidos en materia de Propiedad Industrial, el Ministerio Pablico, previa
autorizacion judicial, podra abstenerse de continuar la accién penal de
conformidad con lo que establece el Cédigo Proceso Penal. En este caso, el
Juez ordenaréa levantar las medidas cautelares respectivas, asi como archivar el
expediente.

Art. 217 — (Violaciones intencionadas que constituyen delito) Toda violacion
intencionada de los derechos conferidos al titular de una patente en virtud de
las disposiciones de esta ley, constituira delito. Ese delito sera sancionado con
una multa maxima de . . .., 0 con un arresto maximo de . . . . meses, 0 con
ambas penas. En caso de reincidencia las penas, en su grado maximo, seran
duplicadas. Se considerara que hay reincidencia cuando, en el

transcurso de los cinco afos anteriores, el reo hubiera sido declarado culpable
alguna otra vez de violacion de una patente. Si una patente tiene por objeto un
procedimiento para la fabricacion de un producto nuevo, se presumira, salvo
prueba en contrario, que dicho producto, fabricado por terceros lo ha sido por
el mismo procedimiento.

Art. 218 — (Solicitud del titular de la licencia contractual para que se inicie
acciones legales) Todo titular de una licencia contractual, obligatoria o de
pleno derecho podra requerir por carta certificada al titular de la patente para
gue entable las acciones legales necesarias para obtener sanciones civiles o
penales contra toda violacion de la patente sefialada por el titular de la
licencia. Si el titular de la patente se niega a entablar las referidas acciones
legales 0 no lo hace en un plazo de tres meses desde el requerimiento, el
titular de la licencia registrada podra entablarlas en su propio nombre, sin
perjuicio del derecho del titular de la patente para intervenir en esas acciones.

Art. 219 — (Defraudacion) La defraudacion de los derechos del inventor sera
reputada delito de falsificacion y castigada con prision de seis (6) meses a tres
(3) afios y multa.



Art. 220 — (Actos que conllevan las sanciones previstas en el articulo anterior)
Sufrira la misma pena del articulo anterior el que a sabiendas, sin perjuicio de
los derechos conferidos a terceros por la presente ley, realice alguno de los
siguientes actos:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venda, almacenar o distribuir
objetos en violacion de los derechos del titular de la patente o del modelo de
utilidad;

b) Produzca o haga producir uno 0 mas objetos en violacion de los derechos
del titular de la patente o del modelo de utilidad;

¢) El que importe, venda, ponga en venda o comercialice 0 exponga o
introduzca en el territorio del pais, uno o méas objetos en violacion de los
derechos del titular de la patente o del modelo de utilidad.

Art. 221 — (Aumento de la pena) Sufrira la misma pena aumentada en un
tercio:

a) El que fuera socio mandatario, asesor, empleado u obrero del inventor o sus
causahabientes y usurpe o divulgue el invento adn no protegido;

b) El que corrompiendo al socio, mandatario, asesor, empleado y obrero del
inventor o de sus causahabientes obtuviera la revelacion del invento;

c) El que viole la obligacién del secreto impuesto en esta ley.

Art. 222 — (Multas) Se impondra multa al que sin ser titular de una patente o
modelo de utilidad o no gozando ya de los derechos conferidos por los
mismos, se sirve de sus productos 0 en su propaganda de denominaciones
susceptibles de inducir al publico en error en cuanto a la existencia de ellos.

Art. 223 — (Duplicacion de Pena) En caso de reincidencia de delitos
castigados por esta ley la pena sera duplicada.

Art. 224 — (Participacién criminal) Se aplicara a la participacion criminal y al
encubrimiento lo dispuesto por el Codigo Penal.

Art. 225 — (Acciones civiles ademas de las penales para prohibir explotacion
ilicita) Ademas de las acciones penales, el titular de la patente de invencion y
su licenciatario o del modelo de utilidad, podran ejercer acciones civiles para
que sea prohibida la continuaciéon de la explotacion ilicita y para obtener la
reparacion del perjuicio sufrido.

Capitulo 111 — DILIGENCIAS DE COMPROBACION DE HECHOS



Art. 226 — (Diligencias para comprobacion de hechos) La persona legitimada
para ejercitar las acciones derivadas de la patente podra pedir al Juez que con
caracter urgente acuerde la practica de diligencias para la comprobacion de
hechos que puedan constituir violacion del derecho exclusivo otorgado pela
patente. Antes de resolver sobre la peticion formulada el Juez podré requerir
los informes y ordenar las investigaciones que estime oportunas. Solamente
podré acordarse la practica de las diligencias cuando, dadas las circunstancias
del caso, sea presumible la violacion de la patente y no sea posible comprobar
la realidad de la misma sin recurrir a las diligencias solicitadas. Al acordar, en
su caso, la practica de

las diligencias solicitadas, el Juez fijard la caucion que deberd prestar al
peticionario para responder de los dafios y perjuicios que eventualmente
puedan ocasionarse. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la
pretension, la denegara por medio de auto que sera apelable en ambos efectos.

Art. 227 — (Diligencias que sirven para que el Juez determine si hay violacion
de la patente en su defecto dara por cancelada la diligencia) En la diligencia
de comprobacién el Juez con intervencion del perito o peritos que a tal efecto
haya designado, y oidas las manifestaciones de la persona con quien se
entienda la diligencia, determinar si las maquinas, dispositivos o instalaciones
inspeccionados pueden servir para llevar a cabo la violacion alegada de la
patente. Cuando el Juez considere que no es presumible que los medios
inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo la violacion de la patente,
dara por terminada la diligencia, ordenara que se forme una pieza separada en
la que se incluiran las actuaciones, que se mantendra secreta y dispondra que
el Oficial judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el
resultado de las diligencias realizadas. En los demas casos el Juez, con
intervencion del perito o peritos designados al efecto, efectuara una detallada
descripcién de las maquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones
mediante la utilizacién de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la
violacion alegada. En todo caso cuidara el Juez de que la diligencia de
comprobacion no sirva como medio para violar secretos industriales o para
realizar actos que constituyan competencia desleal. Contra la decisién del Juez
sobre el resultado de la diligencia practica no se dara recurso alguno.

Art. 228 — (Prohibicion de expedirse otras certificaciones de las diligencias a
otras personas que no sea la parte afectada. Plazo para intentar la accion) De
las diligencias de comprobacion realizadas no podran expedirse otras
certificaciones ni copias que la destinada a la parte afectada y la precisa para
que el solicitante de las mismas inicie la correspondiente accién judicial. Si en
el plazo de dos meses a partir de la fecha de la practica de las diligencias de
comprobacion no se hubiere presentado la correspondiente demanda
ejercitando la accion judicial, quedaran aquéllas sin efecto y no podran ser
utilizados en ninguna otra accion judicial. La parte afectada por las diligencias



de comprobacién podra reclamar en todo caso, de quien la hubiere solicitado,
los gastos y dafios que se le hubieren ocasionado, incluido

el lucro cesante, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad general por
danos y perjuicios en que pudiera haber incurrido el solicitante de las medidas
en los casos que a ello hubiere lugar.

Capitulo IV — MEDIDAS CAUTELARES

Art. 229 — (Solicitud para que se adopten medidas cautelares con diferentes
aspectos y contenidos) Quien ejercite 0 vaya a ejercitar una accion de las
previstas en la presente ley, podra solicitar del 6rgano judicial que haya de
entender de aquélla la adopcion de las medidas cautelares tendentes a asegurar
la efectividad de dichas acciones, siempre que justifique la explotacion de la
patente objeto de la accion en los términos de la presente ley o que ha iniciado
unos preparativos serios y efectivos a tales efectos. Se podran adoptar como
medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del
eventual fallo que en su dia recaiga, y en especial las siguientes:

I) - Previa presentacion del titulo de la patente o del certificado de modelo de
modelo de utilidad, el damnificado podra solicitar bajo las cauciones que el
juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares:

a) El secuestro de uno o mas ejemplares de los objetos en infraccion o la
descripcién del procedimiento incriminado;

b) El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las maquinas
especialmente destinadas a la fabricacion de los productos o a la actuacion del
procedimiento incriminado;

c) El embargo o retencién de los productos relacionados con la infraccion,
incluidos los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y
otros materiales resultantes de la infraccion, y de los materiales y medios que
sirvieran principalmente para cometer la misma;

d) La prohibicion de la importacién o de la exportacion de los productos,
materiales o medios referidos en el inciso c);

e) La anotacidon preventiva en registro donde conste el derecho objeto del
proceso, o

f) Cualquier otra medida orientada a garantizar la eficacia del proceso.

I1) El Juez podra ordenar medidas cautelares en relacion con una patente
concedida de conformidad con esta ley, para:



1) El cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion;

2) Evitar se produzca la infraccion de la patente y, en particular, para evitar
Que las mercancias ingresen en los circuitos comerciales, inclusive la
mercancias importadas, inmediatamente despues del despacho de aduana; 3)
Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion,
siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes
condiciones:

a) Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de
nulidad por el demandado sea declarada vélida;

b) Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas
causara un dafio irreparable al titular;

¢) El dafio que puede ser causado al titular excede el dafio que el presunto
infractor sufrird en caso de que la medida sea erréneamente concedida, y

d) Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente.

Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales tales como
cuando haya un riesgo demostrable de destruccion de pruebas, los jueces
podran otorgar estas medidas inaudita altera parte.

En todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez requerird que un
perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo
maximo de quince (15) dias.

En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este articulo,
los jueces ordenaran al solicitante que aporte una fianza o garantia equivalente
gue sea suficiente para proteger el demandado y evitar abusos.

Art. 230 — (Caucién) Al acordar, en su caso, las medidas cautelares
solicitadas, el Juez fijara la caucion que debera prestar el peticionario para
responder de los dafios y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.
En caso de que las medidas cautelares solicitadas impliguen restricciones para
la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez sefalara, al tiempo
de acordarlas el importe de la fianza mediante la prestacion de la cual dicho
demandado podra sustituir en cualquier momento la efectividad de

dichas medidas restrictivas acordadas. En todo caso, las fianzas que con
caracter principal o sustituto se decreten para el demandado se fijaran siempre
en un tanto por periodo de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven
de unos actos de explotacion industrial o comercial que puedan tener
continuidad indefinida. La fianza podra consistir en un aval bancario. No se



admitiran las fianzas personales. Para la fijacion del importe de las fianzas el
juez debera oir a ambas parte.

Art. 231 — (Legitimacion para pedir la medida cautelar) Una medida cautelar
solo se dispone cuando el demandante acredite ser titular o licenciado del
derecho presuntamente infringido y presente pruebas que permitan presumir la
comision de la infraccion o su inminencia y que la demora en aplicar la
medida causard in dafio irreparable o mayor.

Art. 232 — (Deber de informacion) El solicitante de una medida cautelar
respecto a mercancias determinadas debe dar las informaciones necesarias y
una descripcion suficientemente detallada y precisa de las mercancias para
gue puedan ser identificadas y reconocidas con facilidad.

Art. 233 — (Responsabilidad del solicitante de las medidas cautelares) El Juez
puede disponer que el solicitante de medidas cautelares responda en su caso
por los dafios y perjuicios resultantes de su ejecucién si las medidas
caducaran, guedaran sin efecto o fuesen revocadas por accion u omisién del
solicitante o si, posteriormente, se determina que no hubo infraccion o
inminencia de infraccion de un derecho de propiedad industrial.

Art. 234 — (Solicitud de diligenciar las medidas cautelares con la urgencia
requerida. Momentos en que se puede solicitar estas medidas) El demandante
puede solicitar ante el Juez que se ordenen las medidas cautelares inmediatas,
con el objetivo de impedir la continuacién de la infraccién, evitar sus
consecuencias obtener o conservar pruebas o asegurar la efectividad de la
demanda. Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de establecer la
demanda, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Las medidas
que trata el articulo anterior seran practicadas por el oficial de justicia, asistido
ha pedido del demandante por uno 6 mas peritos. El acta sera firmada por el
demandante o persona autorizada por éste, por el o por los peritos, por el
titular o encargados en ese momento del establecimiento y por el oficial de
justicia.

Art. 235 — (Adopcion de medidas sin antes haberse oido al Demandado)
Cuando fuese necesario, para que la medida cautelar cumpla su propésito, se
puede ejecutar sin haber oido previamente a la otra parte. En tal caso
excepcional, la medida se notifica a la parte afectada inmediatamente después
de la ejecucion.

Art. 236 — (Dar informacién completa) El que tuviere en su poder productos
en infraccion debera dar noticias completas sobre el nombre de quien se los
haya vendido o procurado, en cantidad y valor, asi como sobre la época en que
haya comenzado el expendio, bajo pena de ser considerado complice de



infractor. EIl oficial de justicia consignard en el acta las explicaciones que
espontaneamente o a su pedido, haya dado el interesado.

Art. 237 — (Transcurrido el plazo quedan sin efecto las medidas cautelares
cuando no se intentaron las acciones que correspondan) Las medidas
enumeradas en el articulo 229, quedaran sin efecto después de transcurridos
treinta (30) dias sin que el solicitante haya deducido la accién judicial
correspondiente, sin perjuicio del valor probatorio del acta de constatacion.
Cuando el levantamiento de la medida cautelar pudiera derivar en grave
perjuicio al interés general, el Juez, a peticion del solicitante puede
excepcionalmente prorrogar por diez dias el término para presentar la
demanda. Toda medida cautelar ejecutada con posterioridad al inicio de la
accion judicial queda sin efecto en virtud de la sentencia que se dicte, salvo
que se disponga lo contrario en la propia sentencia con el fin de garantizar su
ejecucion.

Art. 238 — (Fijacion de caucion para no interrumpir la explotacion del invento)
En los casos en los cuales no se hayan otorgado las medidas cautelares de
conformidad con el articulo 229 de la presente ley, el demandante podra exigir
caucion al demandado para no interrumpirlo en la explotacion del invento, en
caso de que éste quisiera seqguir adelante con ella.

Art. 239 — (Prueba de que el procedimiento utilizado es diferente al
procedimiento patentado) A los efectos de los procedimientos civiles, cuando
el objeto de la patente sea un procedimiento para obtener un producto, los
jueces ordenaran que el demandado pruebe que el

procedimiento que utiliza para obtener el producto es diferente del
procedimiento patentado.

No obstante, los jueces estaran facultados para ordenar que el demandante
pruebe, que el procedimiento que el demandado utiliza para la obtencion del
producto, infringe la patente de procedimiento en el caso de que el producto
obtenido como resultado del procedimiento patente no sea nuevo. Salvo
prueba en contrario, se presumird que el producto obtenido por el
procedimiento patentado no es nuevo si el demandado o un perito nombrado
por el juez a solicitud del demandado puede demostrar la existencia en el
mercado, al tiempo de la presunta infraccion, de un producto idéntico al
producto obtenido como resultado de la patente de procedimiento pero no en
infraccion originado de una fuente distinta al titular de la patente o del
demandado.

En la presentacion de prueba bajo este articulo, se tendran en cuenta los



legitimos intereses de los demandados en cuanto a la proteccion de sus
secretos industriales e comerciales.

Art. 240 — (Sustitucién de la medida cautelar) Cuando la parte afectada por la
medida cautelar deseara continuar su actividad y siempre que ello no pudiera
causar un dafio irreparable al titular del derecho infringido, la medida cautelar
puede sustituirse por otra garantia que el Juez considere suficiente ofrecida
por el presunto infractor.

Art. 241 — (Medidas despues de dictada la sentencia de primera instancia) Si
la sentencia de primera instancia dictada en el procedimiento civil de fondo
estableciera pronunciamientos condenatorios para alguna de las partes y fuera
objeto de apelacion, se dara cuenta del recurso a la parte apelada para que ésta
pueda, dentro del plazo de tres dias, exigir del Juez adopcién de las
correspondientes medidas cautelares o la prestacion de oportuna fianza
sustituta, tendentes al aseguramiento de la efectividad del fallo recaido,
siempre que estas medidas no se hubieren adoptado previamente o fueren
insuficientes. El Juez de instancia mantendra la competencia para tramitar y
resolver lo pertinente sobre este incidente de aseguramiento, con
independencia de la admision de la apelaciéon y la elevacion de los autos
principales el Tribunal al que corresponda conocer de los recursos de
apelacion.

Capitulo V — MEDIDAS DEFINITIVAS DE FONDO

Art. 242 — (Diferentes tipos de medidas definitivas de fondo) En el
procedimiento de conocimiento de una demanda por infraccion, el
demandante puede solicitar, entre otras pretensiones, una 0 mas de las
siguientes:

a) El cese de los actos que constituyen la infraccion;
b) La reparacion de dafios materiales;
¢) La indemnizacion de perjuicios;

d) La entrega en propiedad de productos, materiales o medios tales como
envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros
materiales resultantes de la infraccién y de los materiales y medios que
sirvieran principalmente para cometer la misma, en cuyo caso el valor de los
bienes se imputa al importe de la indemnizacion de los perjuicios;

e) La reparacion del dafio moral; o

f) Las medidas necesarias para evitar la continuacion o la repeticion de la
infraccion, incluyendo la destruccion de los productos, materiales e medios



resultantes de la infraccion, tales como envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad y otros materiales resultares de la infraccién y de los
materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la misma.

Art. 243 — (Presuncién de que los productos han sido obtenidos por el
procedimiento patentado) Cuando el objeto de la patente sea un procedimiento
para la obtencion de un producto, se presume, salvo prueba en contrario, que
todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la
patente de procedimiento ha sido obtenido por el procedimiento patentado,
siempre que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.
En tal sentido, corresponde al demandado probar que el procedimiento para
obtener el referido producto es diferente del procedimiento patentado. El
Tribunal esta en la obligacion de adoptar las medidas necesarias conducentes
a asegurar la proteccion de la informacion confidencial aportada al proceso.

Art. 244 — (Criterios para determinacion de indemnizacién) El Juez para la
determinacion de la indemnizacion de perjuicios debe tomar en cuenta los
criterios, entre otros siguientes:

a) El lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la
infraccion, comprendido el monto de los beneficios obtenidos por el infractor
como resultado de los actos de infraccion, o

b) El precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia
contractual, teniendo en cuenta en valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que se ya se hubieran concedido.

Art. 245 — (Efecto de las sentencias conforme a legislacidn procesal vigente)
Las sentencias firmes dictadas por el Juez en esta materia surte los efectos en
ejecucion con lo establecido en la legislacion procesal vigente.

TITULO VI

VIOLACION DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LOS MODELOS
O DISENOS INDUSTRIALES

Capitulo I - ACCIONES JUDICIALES

Art. 246 — (Accion judicial) El titular de un registro de modelo o de disefio
tiene una accion judicial contra todo aquel que, sin autorizacion, explota
industrial o comercialmente, con relacién a los mismos o diferentes productos,
un modelo o disefio depositado o imitaciones del mismo. La accion podra
entablarse, ante el Juez, por via civil para obtener el resarcimiento de dafios y



perjuicios y la cesacion del uso, o por via penal si se persigue, ademas, la
aplicacion de las penas que esta ley establece.

Art. 247 — (Acciones Civiles) Acciones civiles que puede ejercitar el titular
del modelo o disefio registrado:

I) En especial, el titular del modelo o disefio registrado cuyo derecho sea
lesionado podra reclamar en la via civil:

a) La cesacion de los actos que violen su derecho;
b) La indemnizacion de los dafios y perjuicios sufridos;

c) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad
infractora y, en particular, que se retiren del trafico econdémico los productos
en los que se haya materializado la violacion de su derecho y el embargo o la
destruccién de los medios principalmente destinados a cometer la infraccion.
Estas medidas se ejecutaran a expensas del infractor, salvo que se aleguen
razones fundadas para que no sea asi;

d) La destruccién, o la cesion con fines humanitarios si fuere posible, a
eleccion del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el
apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la
continuacion de la actividad infractora eliminando el modelo o disefio sin
afectar substancialmente al producto, o a juicio del Juez, la destruccién o
cesion de los productos infractores resulte una medida claramente
desproporcionada y existen otras alternativas menos gravosas para evitar que
prosiga o se reanude la violacion del derecho del titular del modelo o disefio;

e) Alternativamente la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren
los péarrafos c) y d) de ese apartado, a precio de coste y a cuenta e su
correspondiente indemnizacion de dafios y perjuicios, cuando sea posible y
esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la
infraccion apreciadas por el Juez. Si su valor excediera del importe de la
indemnizacion concedida, el titular del modelo o disefio deberd compensar a
la otra parte por el exceso;

f) La publicacion de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.

I1) Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicara a los objetos adquiridos
de buena fe para uso personal.

[11) Las medidas contempladas en los parrafos a) y c) del apartado | de este
articulo podran también solicitarse, cuando sean apropiadas contra los



intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos
reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios, no

constituyan una infraccion. Dichas medidas habran de ser objetivas,
proporcionadas y no discriminatorias.

Art. 248 — (Responder los dafios y perjuicios. Prescripcion) Quienes sin
consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que
incorporen un modelo o disefio comprendido dentro del &mbito de proteccion
del registrado, asi como los responsables de la primera comercializacion de
éstos, estaran obligados, en todo caso, a responder de los danos y perjuicios
causados. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotacion no
autorizada del modelo o disefio registrado solo estaran obligados a indemnizar
los dafios y perjuicios causados si hubieran sido advertidos fehacientemente
por el titular del mismo acerca de la existencia de éste, convenientemente
identificado y de su violacién, con el requerimiento de que cesen en la misma,
0 cuando en su actuacion hubiere mediado culpa o negligencia.

Art. 249 — (Calculo de los dafios y perjuicios a indemnizaciones coercitivas)

1) La indemnizacion de dafios y perjuicios comprendera no sélo las pérdidas
sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del
modelo o disefio a causa de la violacion de su derecho. El titular del modelo o
disefio registrado también podra exigir la indemnizacion del perjuicio causado
al prestigio del modelo o disefio por el infractor, especialmente por una
realizacion defectuosa de los productos ilicitamente comercializados, la
realizacion defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido
lugar la su comercializacion. Asimismo, la cuantia indemnizatoria podra
incluir, en su caso, los gastos de investigacion en los que se haya incurrido
para obtener pruebas razonables de la comision de la infraccion objeto del
procedimiento judicial.

2) Para fijar la indemnizacién por dafios y perjuicios se tendra en cuenta, a
eleccion del perjudicado:

a) Las consecuencias econdmicas negativas, entre ellas los beneficios que el
titular habria obtenido de la explotacién del modelo o disefio si no hubiera
tenido lugar la violacién de su derecho y los beneficios obtenidos

por el infractor como consecuencia de la violacion del derecho del titular del
modelo o disefio registrado. En el caso de dafio moral procedera su
indemnizacion, aun no probada la existencia de perjuicio econémico.



b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular
del modelo o disefio por la concesién de una licencia que le hubiera permitido
llevar a cabo la explotacion del disefio conforme a derecho.

3) Para la fijacion de la indemnizacion se tendra en cuenta especialmente la
importancia economica del modelo o disefio y su incidencia en la demanda del
producto que lo incorpora, su notoriedad e implantacion en el mercado y el
numero y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzoé la
actividad infractora. En caso de dafio al prestigio del modelo o disefio se
atenderd, ademas, a las circunstancias de la infraccion, gravedad de la lesion y
grado de difusion en el mercado de los productos infractores.

4) Para fijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos, el titular del modelo
o0 disefio podré exigir, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
exhibicion de los documentos del presunto responsable de la vulneracién del
derecho, que puedan servir para aquella finalidad.

5) El titular del modelo o disefio cuya violacion hubiera sido declarada
judicialmente tendra, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna,
derecho a percibir en concepto de indemnizacion de dafios y perjuicios el uno
por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos
gue incorporen el modelo o disefio protegido. El titular del modelo o disefio
podra exigir, ademas, una indemnizacion mayor si prueba que la infraccion de
su derecho le ocasiond dafios o perjuicios superiores, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos anteriores.

6) Cuando se condene a la cesacion de los actos de violacion de un modelo o
disefio registrado, el Juez fijard una indemnizacion coercitiva de cuantia
determinada no inferiora. . . .. por dia transcurrido hasta que se produzca la
cesacion efectiva de la infraccion. El importe de esta indemnizacién y el dia a
partir del cual surgird la obligacion de indemnizar se fijard en ejecucion de
sentencia.

Art. 250 — (Limitaciones al ejercicio de las acciones) El titular del modelo o
disefio no podra ejercitar las acciones establecidas en este titulo frente a
quienes utilicen los objetos que hayan sido introducidos en el comercio por
personas que le hayan indemnizado en forma adecuada los dafios y perjuicios
causados.

Art. 251 — (Prescripcion de acciones civiles) Las acciones civiles derivadas de
la violacion de derecho sobre el modelo o disefio registrado prescriben a los
cinco afios contados desde el dia en que pudieron ejercitarse. La
indemnizacion de los dafios y perjuicios solamente podra exigirse en relacion
con los actos de infraccion realizados durante los cinco afios anteriores a la
fecha en que se ejercite la correspondiente accion.



Art. 252 — (Dafios y perjuicios y restitucion de frutos) Todo aquel que haya
infringido de buena o mala fe los derechos reconocidos a favor de un modelo
o disefio depositado estara obligado a resarcir los dafios y perjuicios que haya
causado al titular del registro y ademas a restituir los frutos, en caso de mala
fe.

Art. 253 — (Multas) Seran reprimidos con multade . . . :

a) Quienes fabriquen o hagan fabricar productos industriales que presenten las
caracteristicas protegidas por el registro de un modelo o disefio o sus copias;

b) Quienes con conocimiento de su caracter ilicito, vendan, pongan en venta,
exhiban importen, exporten o de otro modo comercien con los productos
referidos en el parrafo anterior;

¢) Quienes maliciosamente, detenten dichos productos o encubran a sus
fabricantes;

d) Quienes, sin tener registrados un modelo o disefio, lo invocaren
maliciosamente;

e) Quienes vendan como propios, planos de modelos o disefios protegidos por
un registro ajeno.

En este caso de reincidencia se duplicaran las penas establecidas en este
articulo.

Art. 254 — (Destruccién de articulos o sus partes) Los articulos o partes de
articulos que impliguen modelos o disefios industriales declarados en
infraccion, serdn destruidos, aunque la destruccion del modelo o disefio
importe la destruccion de los productos, a menos que el titular del modelo o
disefio acceda a recibirlos, a valor de costo, y comiso no alcanzara a las
mercaderias ya entregadas por el infractor a compradores de buena fe.

Art. 255 — (Acciones privadas) Las acciones para la aplicacion de las penas
impuestas por esta ley seran privadas. No se dara curso a las demandas, tanto
penales como civiles, si no son acompafadas por el titulo del Registro que se
invoca.

Art. 256 — (Medida Previa) Como Unica medida previa a la iniciacion de los
juicios civiles o penales autorizados por este titulo, y para comprobar el hecho
ilicito, el titular de un registro de modelo o disefio a quien llegue noticia de
que en una casa de comercio, fabrica u otro sitio se estan explotando industrial
0 comercialmente objetos de modelo o disefio industrial en infraccion a su
registro, podré solicitar al Juez, dando caucion suficiente y presentando el
titulo del registro, que designe un oficial de justicia para que se constituya en



el lugar y se incaute de un ejemplar de los productos en infraccion levantando
inventario detallado de los existentes. El correspondiente mandamiento se
librara dentro de las 24 horas de solicitado. Cuando el tenedor de las
mercaderias no sea su productor, debera dar al titular del modelo o disefio
explicaciones sobre su origen, en forma de permitirle perseguir el fabricante.
En caso que las explicaciones se nieguen o resulten falsas o inexactas el
tenedor no podréa alegar buena fe.

Art. 257 — (Incidente separado tramitar Caucion) Tanto los juicios civiles por
cesacion de uso como en los penales, el demandante, en incidente separado,
podra exigir al demandado caucion para no interrumpirlo en la explotacion del
modelo o disefio impugnado, caso que éste quiera seguir como ella; y, en
defecto de la caucion, podra pedir la suspension de la explotacion vy el
embargo de todos los objetos impugnados que estén en poder del
demandando, dando, si fuese solicitado, caucion conveniente. Las cauciones
seran legales y seran fijadas por el Juez teniendo en cuenta los intereses
comprometidos.

Art. 258 — (Prescripcion) Las acciones para la aplicacién de las penas
previstas en esta ley se prescribiran a los dos afios contados desde el momento
en que el delito dejé de cometerse.

TITULO VII
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS
Capitulo | - DEFINICIONES

Art. 259 — (Contenido de las definiciones) A efectos del presente titulo se
entendera por:

1) Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cualquier producto:

a) Constituido por un sustrato que incluya una capa de material
semiconductor;

b) Que tenga una o mas capas suplementarias de materiales conductores,
aislantes o semiconductores, dispuestas en funcion de una estructura
tridimensional predeterminada, y

c) Destinado a desempefiar, exclusivamente o junto con otras funciones, una
funcién electronica.



2) Topografia de un producto semiconductor, una serie de imagenes
interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:

a) Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el
producto semiconductor;

b) En la cual imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las
superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de
fabricacion.

3) Explotacion comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o
cualquier otro método de distribucion comercial o una oferta con dichos fines.
A los efectos de la anterior definicion, no se incluira la explotacion que se
realice en condiciones de confidencialidad, siempre que no se produzca
distribucidn a terceros. No obstante, si se incluira la explotacion gque se realice
en condiciones de confidencialidad cuando éstas vengan exigidas por razones
de seguridad en relacion a aplicaciones militares. 4) Circuito integrado: un
producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al
menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman
parte integrante de cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que
esta destinado a realizar una funcion electronica.

5) Esquema de trazado o topografia: la disposicion tridimensional expresada
en cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e
interconexiones de un circuito integrado, asi como esa disposicion
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

6) Esquema de trazado o topografia protegido: Un esquema de trazado
respecto del cual se hayan cumplido las condiciones para su proteccién
conforme la presente ley.

7) Titular: Persona natural o juridica beneficiaria de la proteccion conferida
por la presente ley.

8) Registro: El Registro de la Propiedad industrial adscrito al Registro
Nacional.

9) Nacimiento del derecho exclusivo: El derecho exclusivo sobre un esquema
de trazado de circuito integrado comenzara en la fecha de presentacién de la
solicitud de inscripcion ante el Registro, y otorgara sobre él los respectivos
derechos morales y patrimoniales.

Capitulo 11 — DE LOS REQUISITOS DE PROTECCION

Art. 260 — (Requisitos para la proteccion. Derechos exclusivos) Se protegeran
las topografias de los productos semiconductores mediante la concesion de



derechos exclusivos, conforme a lo establecido en la presente ley. La
topografia de un producto semiconductor serd objeto de proteccion en la
medida en que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea
un producto corriente en la industria de semiconductores. Cuando la

topografia de un producto semiconductor esté constituida por elementos
corrientes en la industria de semiconductores, estara protegida solo en la
medida en que la combinacion de tales elementos, como conjunto, cumpla los
requisitos mencionados. Un esquema de trazado sera protegido cuando fuese
original. Un esquema de trazado sera considerado original cuando resultara
del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector
de la industria de los circuitos integrados. Cuando un esquema de trazado esté
constituido por uno o mas elementos corrientes en el sector de la industria de
los circuitos integrados, se le considerara original si la combinacion de tales
elementos, como conjunto, cumple con esta condicion.

En caso de que el esquema de trazados haya sido explotado comercialmente
en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro debera presentarse ante
el Registro dentro de un plazo de dos afios, contado a partir de la fecha de la
primera explotacion comercial del esquema. Si la solicitud se presenta
después de vencido este plazo, el registro sera denegado. Un esquema de
trazado no explotado comercialmente en ningun lugar del mundo, s6lo podra
registrarse si se solicita ante el Registro dentro de un plazo de quince afios,
contado desde el ultimo dia del afio civil en que se disefio el esquema. Si la
solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro sera denegado.

Capitulo 111 — DE LOS TITULARES

Art. 261 — (Pertenencia del derecho de proteccion. Creador. Regulaciones
laborales) EIl derecho a la proteccion pertenece a las personas que sean
creadoras de las topografias de productos semiconductores, sin perjuicio de lo
dispuesto en los apartados siguientes:

a) El derecho la proteccion de las topografias de productos semiconductores,
creadas por el trabajador durante la vigencia de su contracto o relacion de
trabajo con la Empresa, se regira por lo establecido por la Ley de Inversiones
Laborales;

b) El derecho a la proteccion de las topografias de productos semiconductores,
creadas en virtud de un contrato no laboral, correspondera a la parte
contractual que haya encargado la topografia,

salvo que el contracto estipule lo contrario.



Art. 262 — (Derecho del disefiador. Derechos derivados de relaciones laborales
o0 contractuales) El derecho al registro de un esquema de trazado de circuito
integrado corresponde a su disefiador. Este derecho podra ser transferido por
acto entre vivos o por via sucesoria. En caso que el esquema hubiera sido
disefiado por dos 0 mas personas conjuntamente, el derecho a la proteccion les
correspondera en comun. Cuando el esquema se hubiese creado en
cumplimiento de un contrato de obra o de servicio para ese fin, o en el marco
de una relacion laboral en la cual el disefiador tuviera esa funcion, el derecho
a la proteccion correspondera a la persona que contrato la obra o el servicio, o
al empleador, salvo disposicion contractual en contrario.

Capitulo IV — DE LA SOLICITUD DE REGISTRO

Art. 263 — (Contenido y presentacion de la solicitud) La solicitud para obtener
un esquema de trazado de circuito integrado se presentara ante la Oficina y
deberéa contener el siguiente:

a) El petitorio;
b) Una copia o dibujo del esquema de trazado y, cuando el circuito

integrado haya sido explotado comercialmente, una muestra de ese circuito
integrado;

c) De ser el caso, una declaracion indicando la fecha de la primera explotacidn
comercial del circuito integrado, en cualquier lugar del mundo;

d) De ser el caso, una declaracion indicando el afio de la creacion del circuito;

e) Una descripcion que defina la funcion electronica que debe realizar el
circuito integrado que incorpora el esquema de trazado;

f) Copia de toda solicitud de registro u otro titulo de proteccidn que se hubiese
presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante
que se refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la
solicitud presentad en otro pais;

g) Los poderes que fuesen necesarios; y,
h) EI comprobante de pago de la tasa establecida.

Art. 264 — (Formulario de petitorio. Contenido) El petitorio de la solicitud de
registro de esquema de trazado de circuito integrado estara contenido en un
formulario y comprendera lo siguiente:

a) El requerimiento de concesion del registro;



b) El nombre y la direccion del solicitante;

c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona
juridica, debera indicarse el lugar de constitucion;

d) El nombre y domicilio del disefiador del esquema de trazado, cuando no
fuese el mismo solicitante;

e) De ser el caso, el nombre y direccion del representante legal del solicitante;

f) De ser el caso, la fecha, el nimero y la Oficina de presentacién de toda
solicitud de registro y otro titulo de proteccidén que se hubiese presentado u
obtenido en el extranjero por el mismo solicitante 0 su causante y que se
refiera total o parcialmente al mismo esquema de trazado objeto de la solicitud
presentada en otro pais, Y,

g) La firma del solicitante o de su representante legal.

Art. 265 — (Casos en los que se incluya a la solicitud algin secreto
empresarial) Cuando el esquema de trazado cuyo registro se solicita incluyera
algin secreto empresarial, el solicitante presentard, ademas de la
representacion grafica requerida, una representacion del esquema en la cual se
hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ese secreto.

Art. 266 — (Fecha de presentacion) Se considerara como fecha de presentacion
de la solicitud, la de su recepcién por la Oficina, siempre que al momento de
la recepcidn hubiera contenido por le menos los siguientes elementos:

a) Una indicacion expresa o implicita de que se solicita el registro de un
esquema de trazado;

b) Datos que permitan la identificacion del solicitante o de la persona que
presenta la solicitud, o que permitan a la Oficina comunicarse con esa
persona;

c¢) Una representacion grafica del esquema de trazado cuyo registro se solicita;
y

d) El comprobante del pago de la tasa correspondiente.

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

Capitulo V — DEL TRAMITE DE LA SOLICITUD



Art. 267 — (Examen sobre el objeto de la solicitud) La Oficina competente
examinard si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado
conforme la definicion del articulo 259, y se la solicitud comprende los
elementos indicados en los articulos 263, 264 y 265. La Oficina no examinara
de oficio la originalidad del esquema de trazado, salvo que se presentara
oposicion fundamentada. En el caso de observarse alguna omision o
deficiencia, se notificara al solicitante para que efectle la correccion necesaria
dentro de un plazo de tres meses, bajo apercibimiento de considerarse
abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si el solicitante no efectuara la
correccion en el plazo sefialado, la Oficina hara efectivo el apercibimiento
mediante resolucion fundamentada.

Art. 268 — (Publicacion) Efectuado el examen de la solicitud, la Oficina
ordenara que se anuncie la solicitud mediante la publicacion de un aviso en el
Boletin, a costa del interesado. Seran aplicables a la publicacion del aviso las
disposiciones pertinentes relativas a las solicitudes de patente de invencion.

Art. 269 — (Oposicion) Cualquier persona interesada podra presentar a la
Oficina oposicion fundamentada, incluyendo informaciones o documentos,
que fuesen Utiles para determinar la registrabilidad de un esquema de trazado.
Seran aplicables a la oposicion las disposiciones pertinentes relativas a las
solicitudes de patente de invencion.

Capitulo VI — DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE EL
REGISTRO

Art. 270 (Requisitos de la solicitud en el caso de que el trazado, hubiese sido
explotado comercialmente en otros paises. Requisitos cuando no haya sido
explotado) En caso que el esquema de trazado se hubiese explotado
comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro debera
presentarse ante la Oficina del pais dentro de un plazo de dos afios contado a
partir de la fecha de la primera explotacion comercial del esquema. Si la
solicitud se presentara después de vencido ese plazo, el registro sera
denegado. Un esquema de trazado que no se hubiese explotado
comercialmente en ningdn lugar del mundo sélo podra registrarse si ello se
solicita ante la Oficina del pais dentro de un plazo de 15 dias contado desde el
Gltimo dia del afio en que se cred el esquema. Si la solicitud presentara
después de vencido ese plazo, el registro sera denegado.

Art. 271 — ( Duracion del derecho exclusivo) El derecho exclusivo sobre un
esquema de trazado registrado tendra una duracion de diez afios contados a
partir de la fecha mas antigua de las siguientes fechas:



a) El ultimo dia del afio en que se haya realizado la primera explotacion
comercial del esquema de trazado en cualquier lugar de mundo; o

b) La fecha en que se haya presentado la solicitud del registro ante la Oficina
del respectivo pais.

La proteccion de un esquema de trazado registrado caducara en todo caso al
vencer un plazo de 15 afios contado desde el dltimo dia del afio en que se creo
el esquema.

Art. 272 — (Proteccién independiente de que el circuito se incorpore al trazado
registrado. Derecho que confiere el registro de impedir a terceros una serie de
actos) La proteccion se aplicara independientemente de que el circuito
integrado que incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre
contenido en un articulo e independientemente de que el esquema de trazado
se haya incorporado en un circuito integrado. EIl registro de un esquema de
trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a
terceras personas realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) Reproducir, por incorporacion en un circuito integrado o de cualquier otro
modo, el esquema de trazado protegido, en su totalidad o una parte

del mismo que cumpla la condicion de originalidad conforme el Art.
260;

b) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier
forma el esquema de trazado protegido, o0 un circuito integrado que incorpore
ese esquema; o

c) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier
forma un articulo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado
protegido, s6lo en la medida en que este siga conteniendo un esquema de
trazado ilicitamente reproducido.

La proteccion conferida por el registro solo atafie el esquema de trazado
propiamente, y no comprende ningun concepto proceso, sistema, técnica o
informacion codificados o incorporados en el esquema de trazado.

Art. 273 — (Derecho solo para hacerse valer contra actos industriales o
comerciales. No confiere derecho para impedir otros actos) El derecho
conferido por el registro del esquema de trazado sélo podra hacerse valer
contra actos realizados con fines industriales o comerciales. El registro no
confiere el derecho de impedir los siguientes actos:

a) Actos realizados en el &mbito privado y con fines no comerciales;



b) Actos realizados exclusivamente con fines de evaluacion, analisis o
experimentacion;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacion
cientifica o académica;

d) Actos referidos en el articulo 5 ter del Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial.

Art. 274 — (Limitacion del derecho) El registro de un esquema de trazado no
daréa el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de
esquemas de trazado protegidos, de circuitos integrados que los incorporen o
de articulos que contengan esos circuitos integrados después de que se
hubiesen introducido en el comercio en cualquier pais por el titular, o por otra
persona con su consentimiento o econémicamente vinculada a él. A

efectos del péarrafo precedente, se entendera que dos personas estan
econémicamente vinculadas cuando wuna pueda ejercer directa 0
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion del esquema de trazado protegido, o cuando un tercero pueda
ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Art. 275 (Requisitos para evitar que se pueda impedir al tercero realizar actos
de explotacién) El titular del registro de un esquema de trazado no podra
impedir a un tercero realizar actos de explotacion industrial o comercial
relativos a un esquema de trazado creado por un tercero mediante la
evaluacion o el analisis del esquema de trazado protegido, siempre que el
esquema cumpla la condicion de originalidad conforme el articulo 260.
Tampoco podra impedir esos actos respecto de los circuitos integrados que
incorporen el esquema de trazado asi creado, ni de los articulos que
incorporen tales circuitos integrados.

Art. 276 — (Otros casos en los que no se puede impedir a un tercero) El titular
del registro de un esquema de trazado no podra impedir a un tercero realizar
los actos mencionados en el articulo 271 respecto de otro esquema de trazado
original creado independientemente por un tercero, aun cuando fuese idéntico.

Art. 277 — (Actos que no se consideran infraccion. Pago de compensacion) No
se considerara infraccion de un derecho sobre un esquema de trazado
registrado la realizacién de alguno de los actos referidos en el articulo 266
respecto de un circuito integrado que incorpore ilicitamente un esquema de
trazado, o de un articulo que contenga tal circuito integrado, cuando la
persona que los realizara no supiera, y no tuviera motivos razonables para
saber, que ese esquema de trazado se habia reproducido ilicitamente. Desde el
momento en que esa persona fuese informada de la ilicitud del esquema de



trazado, podra continuar realizando esos actos respecto de los productos que
aun tuviera en existencia o que hubiese pedido desde antes pero a peticion del
titular del registro debera pagarle una compensacion equivalente a una regalia
razonable basada en la que corresponderia pagar por una licencia contractual.

Art. 278 — (Transferencia del derecho. Registro) Un registro de esquema de
trazado concedido o en tramite de concesion podra ser transferido por acto

entre vivos 0 por via sucesoria. Debera registrarse ante la Oficina toda
transferencia del registro de esquema de trazado. 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 podré solicitar el registro de una transferencia.

Capitulo VII — DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Art. 279 — (Licencias: Caso de falta de explotacion, interés publico
emergencia nacional y otros que se puede disponer el trazado sea usado) El
titular de un registro de esquema de trazado concedido o en tramite de
concesion podra dar licencia a uno o mas terceros para la explotacion del
esquema de trazado respectivo. Debera registrarse ante la Oficina toda la
licencia de explotacion del esquema de trazado. La falta de registro ocasionara
gue la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro la
licencia deberd constar por escrito. Cualquier persona interesada podra
solicitar el registro de una licencia. En caso exista algun cambio respecto al
nombre o direccion del titular del registro de esquema de trazado durante el
plazo de vigencia del contrato de licencia, el titular del registro debera
informarlo a la Oficina. En caso contrario, cualquier notificacién realizada
conforme a los datos que figuren en el registro, se reputara valida.

Art. 280 — (Normativa aplicable) Por falta de explotacion o por razén de
interés publico, en particular por razones de emergencia nacional, salud
publica o seguridad nacional, o para remediar alguna practica anticompetitiva,
la autoridad competente podra, a peticién de una persona interesada o de una
autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) Que un esquema de trazado registrado o en tramite de registro sea usado o
explotado industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una 0 mas
personas de derecho publico o privado designadas al efecto; o

b) Que tal esquema de trazado quede abierto o la concesién de una 0 mas
licencias obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podra conceder la
licencia a quien la solicite, con sujecion a las condiciones establecidas.



Seran aplicables a la concesion de una licencia obligatoria respecto a un
esquema de trazado las condiciones establecidas para la concesion de licencias
obligatorias respecto de patentes de invencion.

Capitulo VIII — DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Art. 281 (Casos de nulidad de registro) La autoridad nacional competente
decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento,
la nulidad absoluta de un registro de esquema de trazado, cuando:

a) El objeto del registro no constituyese un esquema de trazado conforme el
articulo 259;

b) El registro no cumpliese con los requisitos previstos en el articulo 260;

c¢) El registro se hubiese concedido para un esquema de trazado presentado
después de vencido alguno de los plazos estipulados en el articulo 269; o

d) Se configuren las causales de nulidad absoluta en la legislacion nacional
para los actos administrativos.

Cuando las causales indicadas anteriormente sélo afectaren a una parte del
esquema de trazado registrado, la nulidad se declarard solamente con respecto
a tal parte, segun corresponda, quedando el registro vigente para las demas
partes, siempre que ella en su conjunto cumpla con el requisito de originalidad
previsto en el articulo 259.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se
reputard nulo y sin ningdn valor desde la fecha de presentacion de la solicitud
del registro.

Art. 282 — (Nulidad relativa cuando los vicios de los actos administrativos no
configuren nulidad absoluta) Los vicios de los actos administrativos que no
llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el articulo
precedente, quedaran afectados de nulidad relativa. En estos casos la autoridad
nacional competente podra declarar dicha anulacion dentro de los cinco afios
siguientes contados a partir de la fecha de la concesion del registro, de
conformidad con la legislacion nacional.

Art. 283 — (Accién de anulacion. Legitimacion. Plazos. Prescripcion) La
autoridad nacional competente podra anular un registro e esquema de trazado
cuando se hubiese concedido a quien no tenia derecho a obtenerlo. La accion
de anulacion sélo podra ser iniciada por la persona a quien pertenezca el
derecho a obtener el registro. Esta accion prescribiré a los cinco afios contados
desde la fecha de concesion del registro o a los dos afios contados desde la
fecha en que la persona a quien pertenezca ese derecho tuvo conocimiento de



la comercializacion del producto que incorpora el esquema de trazado en el
pais, aplicandose el plazo que venza primero.

Art. 284 — (Procedimiento) La autoridad nacional competente para los casos
de nulidad notificaré al titular del registro para que haga valer los argumentos
y presente pruebas que estime convenientes. Cuando en razon de la legislacion
interna del pais, dicha autoridad sea la Oficina, los argumentos y pruebas a
que se refiere el articulo anterior, se presentaran dentro de los dos meses
siguientes a la notificacion. Antes del vencimiento del plazo previsto en el
articulo anterior, el interesado podra solicitar una prorroga por dos meses
adicionales. Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la Oficina
decidira sobre la nulidad del registro, lo cual notificard a las partes mediante
resolucion.

Art. 285 — (Facultad de la autoridad nacional de pedir documentos) Cuando
fuese necesario para resolver sobre la nulidad de un registro, la autoridad
nacional competente podra pedir al titular del registro que presente uno o mas
de los documentos referidos en el articulo 263 relativos al registro objeto del
procedimiento.

TITULO VIII

DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y DE LOS
DATOS DE PRUEBA

Capitulo I - DEFINICIONES

Art. 286 — (Concepto y alcance. Caracteres. Requisitos. Casos que no se
consideran secreto industrial o comercial. Excepciones) Se considera secreto
industrial o comercial, toda la informacion que tenga valor comercial de
aplicacion industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganaderia, la
pesca y las industrias de extraccion, transformacion y construccion, asi como
toda clase de servicios, que guarde una persona con caracter confidencial, que
le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econdémica frente a
terceros, en la realizacién de actividades econdmicas y respecto de la cual
haya adoptado los medios o sistemas

razonables para preservar su confidencialidad y el acceso restringido de la
misma. La informacion de un secreto industrial o comercial necesariamente
debera estar referida a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccion, o a los medios o formas



de distribucion o comercializacion de productos o prestacion de servicios. No
se considera secreto industrial o comercial, aquella informacion 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 considera
que entra para el dominio pablico o que es divulgada por disposicién legal,
aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una
persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la
proporcione para el efecto de obtener licencias permisos, autorizaciones,
registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

Art. 287 — (Proteccion se encuentre o no fijados en un soporte material.
Constancia) Los secretos a que se refiere el articulo anterior, gozaran de
proteccion legal, se encuentren o no fijados en un suporte material. Los
secretos deberdn constar de documentos medios electronicos 0 magnéticos,
discos opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

Art. 288 — (Facultad de impedir que se divulgue o sea utilizado por terceros.
Condiciones) Las personas fisicas o juridicas podran impedir que la
informacion que esté legitimamente bajo su control se divulgue a terceros o
sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera
contraria a los usos comerciales honestos, mientras dicha informacion relna
las siguientes condiciones:

a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o0 en la
configuracion reunion precisa de sus componentes, generalmente conocida ni
facilmente accesible para personas introducidas en los circulos en que
normalmente se utiliza el tipo de informacion en cuestion; y

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

¢) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para
mantenerla secreta, tomadas por la persona gque legitimamente la controla.

Se considerara que es contrario a los usos comerciales honestos el
incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigacion a la
infraccion y adquisicion de informacién no divulgada por terceros que
supieran 0 no, por negligencia grave, que la adquisicion implicaba tales
practicas.

Art. 289 — (Abstencién de las personas que tienen acceso a la informacion de
cuya confidencialidad se le ha prevenido de usarla y revelarla sin causa
justificada) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo,
puesto, desempefio de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a una
informacion que reuna las condiciones enumeradas en el articulo precedente y
sobre cuya confidencialidad se los haya prevenido, debera abstenerse de



usarla y de revelarla sin causa justificada o sin consentimiento de la persona
que guarda dicha informacion o de su usuario autorizado.

Art. 290 — (Transmision del secreto o autorizacion de su uso a un tercero con
la obligacion de no divulgarla. Clausula de confidencialidad) La persona que
guarde un secreto industrial o comercial podria transmitirlo o autorizar su uso
a un tercero. Este tercero tendra la obligacion de no divulgar el secreto por
ningn medio, salvo pacto en contrario. En los convenios por los que se
trasmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provision de ingenieria
bésica o de detalle, se podran establecer clausulas de confidencialidad para
proteger los secretos industriales que contemplan, los cuales deberan precisar
los aspectos que comprenden como confidenciales.

Art. 291 — (Responsabilidad de dafio y perjuicios) Toda persona que con
motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempefio de su profesion o
relacion tenga acceso a un secreto industrial o comercial del cual se la haya
prevenido sobre su confidencialidad, debera abstenerse de utilizarlo para fines
comerciales propios o de terceros, o de revelarlo sin causa justificada y sin
consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario
autorizado, en caso contrario sera responsable de los dafios y perjuicios
ocasionados.

Art. 292 — (Responsabilidad solidaria) La persona que obtenga secretos
industriales o comerciales, por razon de contratar a un trabajador que esta
laborando o haya laborado, o a un profesional, asesor o consultor que preste

0 haya prestado sus servicios para otra persona, sera responsable
solidariamente con el que proporcione la informacién, del pago de dafios y
perjuicios que le ocasione a dicha persona. También sera responsable de los
dafios y perjuicios ocasionados a otra persona, el que por cualquier medio
ilicito obtenga informacion que contemple un secreto industrial o comercial.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal que hubiere lugar.

Art. 293 — (Informe que acredita eficacia e inocuidad del producto. Solicitud
de nulidad del producto. Autorizacién para la comercializacion del producto
que utilicen nuevas entidades quimicas) Para los casos en que se solicite la
aprobacion del registro o autorizacion de comercializacion de productos que
utilicen nuevas entidades quimicas que no tengan registro previo ni en el pais,
ni en cualquier otro pais, debera presentarse a la autoridad sanitaria local
informacion que acredite la eficacia e inocuidad del producto. En la medida
que esta informacion retna los requisitos del articulo 288 y sea resultado de
un esfuerzo técnico o econdmico significativo, sera protegida contra todo uso
comercial tal como se define en la presente ley y no podra ser divulgada.



Art. 294 — (Aprobacion para la comercializacion de productos similares) Para
el caso de productos que tengan registro o autorizacion de comercializacion en
el pais o en otros paises, incluido el caso sefialado en el articulo anterior una
vez que se haya otorgado el registro en el pais o en algin otro pais, la
autoridad sanitaria local procedera a la aprobacién de comercializacién de
productos similares. A esos efectos la autoridad sanitaria local, para otorgar la
inscripcion de especialidades medicinales o farmacéuticas similares a las que
se encuentran autorizadas en el pais o en otros paises, solicitard que se
presente Unicamente la siguiente informacion, distinta a la mencionada en el
articulo anterior:

a) Del producto:- nombre propuesto para el mismo; formula (definida y
verificable); forma o formas farmacéuticas en que se presentara; clasificacion
farmacoldgica, haciendo referencia al numero de codigo — si existiere — de la
clasificacion internacional de medicamentos de la Organizacion Mundial de la
Salud (OMS); condicion de expendio;

b) Informacion técnica:- método de control; periodo de vida util; método de
elaboracion de acuerdo con practicas adecuadas de fabricacion vigente

y datos sobre bioequivalencia o biodisponibilidad del producto respecto de los
similares;

c) Proyecto de rétulos y etiquetas que deberan contener las siguientes
inscripciones:- nombre del laboratorio, direccion del mismo, nombre del
Director Técnico, nombre del producto y nombre genérico en igual tamafio y
realce, formula por unidad de forma farmacéutica o porcentual, contenido por
unidad de venta, fecha de vencimiento, forma de conservacion y condicion de
venta, numero de partida y serie de fabricacion; y la leyenda
MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL

MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL;

d) Proyecto de prospectos que reproducird; las inscripciones no variables de
los rétulos y etiquetas; la accion o acciones farmacoldgicas y terapéuticas que
se atribuyen al producto con indicaciones clinicas precisas y con advertencias,
precauciones y, cuando corresponda, de antagonismos, antidotismos e
interacciones medicamentosas y de los efectos adversos que puedan llegar a
desencadenar, posologia habitual y dosis maximas y minimas, forma de
administracion, presentaciones y riesgo de habituacion adictiva en caso de
determinadas formas de uso indebido;

e) En el caso de especialidades medicinales o farmacéuticas importadas de
otros paises, ademés de la informacion requerida en los incisos precedentes,
debera acompanfarse de un certificado de la autoridad sanitaria del pais de



origen. Previa a la solicitud de registro o importacién ante la autoridad
sanitaria local, el producto en cuestion debera estar comercializado en el pais
de origen.

La elaboracion de las especialidades medicinales o farmacéuticas a que se
refiere el presente articulo deberd llevarse a cabo en laboratorios
farmacéuticos cuyas plantas se encuentren aprobadas por entidades
gubernamentales de paises de alta vigilancia sanitaria o por el Ministerio de
Salud y Accion Social, que cumplan con las normas de elaboracion y control
de calidad, exigidas por la autoridad sanitaria nacional.

Una vez presentada la informacion solicitada en este articulo, el Ministerio de
Salud y Accion social tendrd un plazo de 120 dias corridos para expedirse,
contados a partir de la presentacion de la solicitud de inscripcién de la
especialidad medicinal o farmacéutica. La aprobacion del registro o de la

autorizacion de comercializacion establecida al amparo de los procedimientos
de aprobacion para productos similares establecidos en este articulo, por parte
de la autoridad administrativa local, no implica el uso de la informacion
confidencial protegida por la presente ley.

Art. 295 — (Casos que constituyen violacion del secreto industrial o comercial.
Requisitos) Constituird violacion del secreto industrial o comercial la
adquisicion ilegitima del mismo, su divulgacion o explotacidn sin autorizacion
de su titular y la divulgacién o explotacién de secretos industriales o
comerciales a los que se haya tenido acceso legitimamente pero con deber de
reserva, a condicion de que la violacién del secreto haya sido efectuada con
animo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular.

Art. 296 — (Normativa aplicable) Sin perjuicio de la responsabilidad penal que
corresponda, seran aplicables a la violacién de secreto industrial o comercial
las normas relativas a la observancia de los derechos de propiedad industrial
respecto a las patentes de invencion.

Capitulo 11 - VIOLACION DE LOS DERECHOS

Art. 297 — (Caracteres del secreto industrial o comercial para su proteccion)
Un secreto industrial o comercial se reconocerda como tal para los efectos de
su proteccion cuando la informacion que lo constituye no fuese, como
conjunto o en la configuracién y reunidén precisa de sus componentes,
generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se encuentran en
los circulos que normalmente manejan la informacion respectiva; y, haya sido
objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para
mantenerla secreta.



Art. 298 — (Accion para impedir que se realicen o hacer cesar actos
violatorios) El legitimo poseedor de un secreto industrial e comercial tendra
accion para impedir que se realicen y para hacer cesar los siguientes actos en
particular, sin perjuicio de las acciones que fuesen aplicables por dafos y
perjuicios:

1) Explotar, sin autorizacion del duefio o poseedor legitimo, el secreto
industrial o comercial al que se ha tenido acceso con sujecion a una obligacion
de reserva resultante de una relacion contractual o laboral;

2) Comunicar o divulgar, sin autorizacion del poseedor legitimo, el secreto
industrial o comercial referido en el numeral 1) en provecho propio o de un
tercero o para perjudicar a dicho poseedor;

3) Adquirir el secreto industrial o comercial por medios ilicitos o desleales, o
adquirirlo sabiendo o debiendo saber que la persona que comunicé el secreto
lo adquirié por eses medios, 0 que no tenia autorizacién de su poseedor
legitimo para comunicarlo; o

4) Explotar, comunicar o divulgar el secreto industrial o comercial si se ha
adquirido por los medios o en las condiciones referidas en el numeral 3.

Art. 299 — (Causas por la que se considera que un secreto industrial o
comercial fue adquirido por medios ilicitos o desleales. Casos y plazos en los
que no se permite a la autoridad conceder otro registro, licencia u autorizacion
de comercializacidn. Proteccion de datos de prueba) Un secreto industrial o
comercial se considerara adquirido por medios ilicitos o desleales cuando la
adquisicién resultara, entre otros, del espionaje industrial o comercial, el
incumplimiento de un contrato u otra obligacion, el abuso de confianza, la
infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad o instigacion a cometer
cualquier de estos actos. Durante un plazo de cinco afos, para el caso de
productos farmacéuticos, o de diez afios tratandose de productos quimicos
agricolas o para la proteccion de cultivos, contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la primera autorizacion de comercializacién en el pais, de una
nueva entidad quimica o de un producto nuevo que utiliza o incorpora esa
nueva entidad quimica, la autoridad sanitaria o fitosanitaria competente no
podrd conceder otro registro, licencia o autorizacién de comercializacién
respecto a entidades quimicas o productos iguales o similares haciendo uso
por referencia dentro de expedientes abreviados o procedimientos
simplificados, de la informacién o datos de prueba que le hubiesen sido
proporcionados por el primer solicitante, salvo que éste o el titular de la
informacion o datos de prueba, segun el caso, diese su consentimiento por
escrito con firma legalizada. El vencimiento de los plazos establecidos no
tendra como efecto el que la



informacion o datos de prueba protegidos pierdan su caracter de
confidenciales, si se hubiesen presentado bajo esa reserva.

La inobservancia a lo establecido en el parrafo precedente constituird uso
comercial desleal, que dara lugar a las acciones judiciales que correspondan.

Art. 300 — (Proteccion de datos o informacion secreta) Cuando el
procedimiento ante una autoridad nacional competente para obtener licencias,
permisos 0 autorizaciones de comercializacion de venda de un producto
farmacéutico o agroguimico que contenga un nuevo componente quimico,
requiera la presentacion de datos o informaciones secretas. Estos quedaran
protegidos contra su uso comercial desleal por tercero.

Capitulo Il — DE LOS DATOS DE PRUEBA

Art. 301 — (Concepto de datos de prueba. Plazo e proteccion. Prohibiciones de
utilizar los datos de prueba en otros tramites. Obligacion de proporcionar lista
de Patentes) Como condicion para aprobar la comercializacién de nuevos
productos farmacéuticos o quimicos agricolas que utilicen nuevas entidades
quimicas, se exigira presentar datos de prueba u datos no divulgados sobre la
seguridad y eficacia de los productos, cuya elaboracion suponga un esfuerzo
considerable; los datos referidos se protegeran contra todo uso comercial
desleal por un periodo de cinco afios para productos farmacéuticos y de diez
afios para productos quimicos agricolas, contados a partir de la fecha de la
aprobacion para la comercializacion en el pais. La autoridad ante quien se
presente datos de prueba y otros no divulgados, no autorizard la
comercializacion de productos a terceros sobre la base de la informacion o la
aprobacion otorgada a la persona que presento dicha informacion, si no cuenta
con el consentimiento de la persona que proporciond la informacion. La
autoridad ante quien se presenten los datos de prueba u otros no divulgados,
no podra utilizarlos en otros tramites de aprobacion de productos similares, sin
el consentimiento de la persona que inicialmente presentd la informacion u
obtuvo la aprobacion de comercializacién. El que solicite la aprobacion para
la comercializacion de un producto farmacéutico debera proveer a la autoridad
una lista de todas las patentes que abarquen el producto o su uso aprobado.

Art. 302 — (Evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto.
Prohibicién de autorizar a terceros obtengan autorizacion de

comercializacion sin consentimiento) Si como condiciéon para aprobar la
comercializacion de nuevos productos farmacéuticos y quimicos agricolas, se
permite que terceros entreguen evidencia relativa a la seguridad o eficacia de
un producto previamente aprobado en el pais o en el otro pais, tal como
evidencia de aprobacion de comercializacion previa, la autoridad ante quien se
presenta la evidencia no permitird que terceros que no cuentan con el



consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobacion en el pais o en otro
previamente, obtengan autorizacion o comercialicen un producto sobre la base
de: 1) evidencia de aprobacion de comercializacion previa en el otro pais; 0 2)
informacion relativa a la sequridad o eficacia entregada previamente para
obtener la aprobacion de comercializacion en el pais o en el otro pais; por un
periodo de cinco afos para productos farmacéuticos y diez afios para
productos quimicos agricolas, a partir de la fecha en que la aprobacion fue
otorgada en el pais a la persona que recibio la aprobacion en este otro pais.
Para poder recibir proteccion de conformidad con este articulo, se exigira que
la persona que provea la informacion en el otro pais, solicite la aprobacién en
el pais dentro de los cinco afios siguientes a la fecha de aprobacion de
comercializacion en ese otro pais.

Art. 303 — (Producto nuevo) Para efectos de la aplicacién de los articulos 293
y 294, se entenderd por producto nuevo, aquel que no contiene una entidad
quimica que haya sido probada previamente para su comercializacion en el
pais.

Art. 304 — (Casos de excepciones a la proteccién de la informacion) Se
protegera la informacion no divulgada a la que se refieren los articulos 297 y
298, contra toda divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger al
publico y se adopten medidas para garantizar la proteccion de los datos contra
todo uso comercial desleal. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si
cualquier informacion no divulgada sobre seguridad y eficacia presentada a
una autoridad, para efectos de obtener aprobacion de comercializacion, es
divulgada por dicha autoridad, se continuara protegiendo dicha informacion
contra todo uso comercial desleal, tal como se establece en los articulos 294 y
297.

Art. 305 — (Requisitos para que se permita que otra persona se base en
evidencias o informacion relativa a la seguridad y eficacia de un producto
previamente aprobado) Como condicion para aprobar la comercializacion de
un producto farmaceéutico en el pais, se permitira que otras personas que no
sea la que presento originalmente la informacién sobre seguridad o eficacia, se
base en evidencia o informacion relativa a la seguridad y eficacia de un
producto que fue previamente aprobado, tal como la evidencia de aprobacion
de comercializacion previa en el pais o en otro pais, la autoridad aprobara la
comercializacion del producto a menos que uno de los siguientes requisitos se
presenten junto con la solicitud:

a) Declaracion jurada ante notario en la que se haga constar que no existe
patente vigente en el pais, que abarque el producto previamente aprobado para
comercializarse en el pais o su uso aprobado;



b) Autorizacion escrita de parte del titular de la patente, en caso exista patente
vigente en el pais;

c) Declaracion jurada ante notario de que existe una patente, a la fecha en la
que expira y una indicacion de que el solicitante no entrara al mercado antes
de la fecha de expiracion de la misma; bajo dichas circunstancias la autoridad
podra aprobar la comercializacion al momento de expiracion de la patente.

TITULO IX

LA PROTECCION DE LAS OBTENCIONES DE VARIEDADES
VEGETALES

Capitulo | - DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACION

Art. 306 — (Objeto y alcance. Interés publico) La presente ley tiene por objeto:
a) Reconocer y garantizar la proteccion de los derechos de obtentor de nuevas
variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;
b) Fomentar las actividades de investigacion; ¢) Fomentar las actividades de
transferencia de tecnologia. EI &mbito de aplicacion de la presente ley se
extiende a todos los géneros y especies botanicas siempre que

su cultivo, posesidn o utilizacion no se encuentren prohibidos por razones de
salud humana, animal o vegetal.

Declarense de interés puablico la actividad de generacion de variedades
protegidas y la concesion de titulo de obtencién de la variedad por parte de
personas fisicas o juridicas, publicas o privadas, por los beneficios que esto
deriva al desarrollo y la competitividad agropecuaria.

Capitulo Il — DEFINICIONES

Art. 307 — (Concepto de los diferentes temas y pasos que comprende) Para los
efectos de esta ley se adoptaran las siguientes definiciones:

Titulo de obtencion vegetal: Titulo que se otorga al obtentor de una variedad
vegetal, con base en el cual se confieren sus derechos de conformidad con lo
dispuesto en la presente ley.

Descubierto y puesto a punto: Proceso que incluye la observacién de una
variacion natural de una especie vegetal, su identificacion, aislamiento,
seleccion, reproduccion o multiplicacion, caracterizacion e evaluacion. No
quedara comprendido en la definicion anterior el mero hallazgo.



Desarrollar: Empleo de técnicas de mejoramiento genético para obtener una
nueva variedad vegetal.

Autoridad nacional competente: Organismo designado en cada pais para
aplicar el régimen de proteccion a las variedades vegetales.

Muestra viva: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del
certificado de obtentor, la cual sera utilizada para realizar las pruebas de
novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

Obtentor: La persona natural o juridica que, en forma natural o mediante
trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad
vegetal.

Causahabiente: El causahabiente o los causahabientes de quien transmita el
derecho se subrogan en su lugar y grado, a todos los efectos legales.

Variedad o cultivar: Conjunto de individuos botanicos cultivados que se
distinguen por determinados caracteres morfologicos, fisiologicos,
citologicos, quimicos, que se pueden perpetuar por reproduccion,
multiplicacion o propagacion.

Variedad esencialmente derivada: Se considerara esencialmente derivada de
una variedad inicial, aguella que se origine de ésta o de una variedad que a su
vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones
de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinacion de
genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de
la inicial, concuerda con ésta en la expresion de los caracteres esenciales
resultantes del genotipo o de la combinacion de genotipos de la primera
variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de
derivacion.

Variedad vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxén botanico, o sea el
elemento distintivo, del rango méas bajo conocido que, con independencia de si
responde o no plenamente a las condiciones para la concesion de un derecho
de obtentor puede:

a) definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto genotipo
o de una cierta combinacion de genotipos;

b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion de uno
de dichos caracteres por lo menos;

c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin
alteracion.



Variedad notoriamente conocida: En particular se considera notoriamente
conocida si:

a) Esta inscrita o en tramite de inscripcién en un registro de variedades
comerciales o protegidas, si este conduce a la concesion del derecho o a la
inscripcion de la variedad en el registro correspondiente;

b) Se encuentra en una coleccion de referencia o en un banco de
germoplasma;
¢) Ha sido o esta en proceso de comercializacion;

d) Fue objeto de una descripcion precisa publicada en el ambito nacional o
internacional;

e) Se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui géneris,
hayan sido estos protegidos registrados o no, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Biodiversidad, siempre y cuando la variedad se
encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia.

Material: El material de reproduccién o de multiplicacién vegetativa en
cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las
partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del
producto de la cosecha.

Material de Multiplicacion: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas
destinadas a la reproduccion vegetal.

Ejemplar Testigo: La unidad méas pequefia usada por el obtentor para
mantener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la
inscripcion de la misma.

Departamento: El Departamento de Semilla.

Registro: El Registro de Variedades Protegidas.

Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades
Protegidas.

Capitulo 111 — SOLICITUD

Art. 308 — (Requisitos y documentos que debe contener la solicitud) 1) Para
solicitar un derecho de obtentor, el solicitante presenta ante el Departamento
la correspondiente solicitud, integrada por los documentos siguientes:-



a) La instancia, firmada por el solicitante o su representante, donde se expresa
la intencion del solicitante de obtener un derecho de obtentor, la
denominacion propuesta de la variedad vegetal, la fecha y pais respecto a la
primera venta o comercializacion de los constituyentes de la variedad o del
material cosechado, y el resto de los datos que se establezcan en las
disposiciones de la ley;

b) La descripcion técnica de la variedad, que contiene:

I) EI nombre en latin del género o la especie a que pertenece la variedad, su
denominacion comun y la denominacion propuesta de la variedad que
contiene la instancia;

I1) La informacion sobre el origen, mantenimiento y reproduccién o
multiplicacion vegetativa de la variedad:;

I11) La descripcidn de los caracteres de la variedad y su nivel de expresion;

IV) La identificacion y descripcion de los caracteres de las variedades
vegetales similares y diferentes respecto a la que es objeto de la solicitud;

V) Otros dados que caractericen la variedad.

c) El documento que acredite la reivindicacion del derecho de prioridad en
virtud de una solicitud anterior, en los casos en que sea procedente;

d) El documento que acredite la representacién del solicitante, cuando
proceda, y siempre que cumpla con los requerimientos establecidos en la
legislacion complementaria;

e) El documento que indique el pais de origen y fuente del material vegetal
inicial y conocimientos y practicas tradicionales asociados, asi como las
referidas indicaciones sobre la variedad vegetal en cuestion; este requisito se
extiende a los hibridos;

f) Cuando la variedad vegetal se derive de un material vegetal inicial, del que
el territorio del pais es el pais de origen 0 que esta presente en especies
domesticadas y cultivadas en el pais, copia del documento en el que conste el
expreso consentimiento para el acceso a dicho material o materiales
iniciales,expedido por autoridad competente, de conformidad con la
legislacion vigente en la materia; y

g) En caso contrario a lo previsto en el inciso anterior, una declaracion en que
se exprese que el material que es fuente de inicio de la variedad vegetal no ha
sido obtenido en el territorio del pais, y que se ha obtenido previo al acceso.



2) La presentacion de la solicitud del derecho de obtentor esta sujeta al pago
de una tasa.

3) El Departamento puede exigir la legalizacion de documentos provenientes
del extranjero, cuando asi lo considere pertinente.

Art. 309 — (Documentos redactados en idioma espafiol. Traduccion) Los
documentos a que se refieren los incisos ¢) y e) Apartado | del articulo
anterior, que integran la solicitud, redactados en idioma espafiol o con la
correspondiente traduccion y elaborados conforme se establezca en las demas
normas complementarias, tienen que presentarse ante el Departamento dentro
del término de tres meses, contado a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud. La solicitud del derecho de obtentor corresponde a una sola variedad
vegetal. La proteccion de mas de una variedad implica la formulacion de
solicitudes independientes.

Capitulo IV — PUBLICACION DE LA SOLICITUD Y OPOSICIONES

Art. 310 — (Publicacion de la solicitud después del examen formal)
Habiéndose realizado el examen formal y subsanadas las irregularidades,
cuando proceda, el Departamento publica en el Boletin Oficial en un término
no inferior a dieciocho meses, contado a partir de la fecha de presentacion, los
datos referidos a la solicitud de derecho de obtentor. Desde la fecha de
publicacion, la descripcion técnica de la variedad se pone a disposicion del
publico.

Art. 311 — (Oposicion) Cualquier persona interesada, en el término de sesenta
dias, contado a partir de la fecha de circulacién del Boletin Oficial donde
aparezca publicada la solicitud del derecho de obtentor, previo pago de las
tarifas establecidas, puede presentar oposicion ante el Departamento sobre la
pertinencia de la concesién de la misma o sobre la denominacién de la
variedad, expresando sus fundamentos y acompafiando los documentos en que
se basa dicha pretension. Quien haga oposicion pasa a ser parte en el
procedimiento.

Art. 312 — (Examen preliminar) Pasado el término previsto en el apartado
anterior y de no haber sido presentadas oposiciones, el Departamento procede
al examen preliminar. Las oposiciones y las pruebas presentadas se trasladan
al solicitante quien puede, si lo considera conveniente, responder dentro de un
plazo de sesenta dias, contado a partir de la fecha de notificacion. Una vez
recibidas las alegaciones del solicitante, o en su defecto, pasado el plazo de
sesenta dias, el Departamento realizara el examen preliminar.

Capitulo V — EXAMEN PRELIMINAR



Art. 313 — (Temas que abarca el examen preliminar) Vencido el término de
presentacion de las oposiciones a la solicitud de derecho de obtentor, el
Departamento examina:

a) Si la especie a que se refiere la variedad esta comprendida en la proteccién
que brinda esta ley;

b) Si la variedad cumple con el requisito de novedad comercial,

c¢) Si la denominacion propuesta para la variedad cumple con los requisitos
establecidos;

d) Si se acepta la prioridad invocada.

Art. 314 — (Examen de la notoriedad comercial. Tramite) ElI examen de la
novedad comercial se efectlia sobre la base de las declaraciones del solicitante
y de quienes presentaran, en su caso, oposiciones, asi como de las pruebas que
se presenten. ElI Departamento, en ocasion del examen de la novedad
comercial, puede solicitar a las partes e a terceras personas, informes,
documentos e cualquier otra prueba relativa a la comercializacion de la
variedad.

Art. 315 — (Casos de denegacion. Propuesta de una nueva denominacion de
variedad. Plazo) El Jefe del Departamento encargado del examen de las
variedades vegetales, en caso de que se incumplan algunos de los supuestos
comprendidos en los incisos a) y b) del articulo 308 de la presente ley, emite
Resolucion denegando la proteccion solicitada. En el caso en que la
denominacion de variedad no cumpla con los requisitos establecidos, el
Departamento, mediante requerimiento fundado, comunica al solicitante los
motivos para la propuesta de una nueva denominacion de variedad en el
término de sesenta dias, contado a partir de su notificacion, prorrogable por
otros treinta dias a instancia del requerido, apercibiéndole de que, de no
cumplimentar-se el requerimiento impuesto en el término establecido, se
declara abandonada la solicitud.

Art. 316 — (Examen sobre la base de prohibiciones previstas) El examen de la
denominacion se efectla sobre la base de las prohibiciones previstas,
considerando los argumentos expuestos por quienes formulen oposiciones y
oido el parecer del Centro de Examen del Ministerio de la Agricultura al
respecto.

Capitulo VI - EXAMEN TECNICO

Art. 317 — (Finalidad del examen técnico) El examen técnico tiene como
finalidad:



a) Comprobar que el objeto de la solicitud constituye una variedad,;

b) Comprobar que la variedad pertenece al taxon botanico descrito;

c¢) Determinar la distintividad, homogeneidad y estabilidad de la variedad; y
d) Establecer una descripcion técnica oficial de la variedad.

El examen técnico se efectlia a partir del estudio comparativo de la variedad
cuya proteccion se solicita, con las diferentes variedades vegetales existentes
en las colecciones de referencia.

Art. 318 — (Autoridad competente para el examen técnico. Objeto.

Determinacion del examen y contenido) 1) ElI Centro de Examen del
Ministerio de la Agricultura es la autoridad competente para realizar el
examen tecnico de la variedad, el que dictamina si el objeto de la solicitud
constituye una variedad, de conformidad con los requisitos que establece esta
ley, asi como sobre su distintividad, homogeneidad y estabilidad. 2) Sin
perjuicio de lo dispuesto en el Apartado anterior, el examen también incluye
el parecer respecto a la denominacion y la novedad comercial de la variedad
objeto del examen técnico. 3) El Departamento y El Centro de Examen, de
conjunto, determinan que el examen se realice:

a) Por encargo a una institucion especializada nacional;
b) Por encargo a una autoridad homologa extranjera;

c) Sobre la base de los resultados del examen técnico realizado por una
autoridad homologa extranjera; o

d) Sobre la base de los resultados de los ensayos comparativos de cultivos
efectuados por el obtentor, en cuyo caso se presentan bajo declaracién jurada,
a solicitud del Centro de Examen.

Art. 319 — (Normas rectoras para la realizacion del examen técnico) El
Ministerio de la Agricultura establece para cada especie o grupos de especies
las normas rectoras para la realizacion del examen técnico. Para el examen

técnico, el Departamento transfiere al Centro de Examen la copia de la
instancia y la descripcion técnica de la variedad.

Art. 320 — (Entrega de muestras de material vegetal. Plazo. Prérroga.
Abandono de solicitud) ElI Centro de Examen requiere al solicitante del
derecho de obtentor, que entregue muestras del material vegetal a los fines del
examen tecnico en los plazos que establezca, asi como especifica las



caracteristicas en cuanto a su calidad y la fecha y lugar donde tienen que ser
depositadas las mismas. De no satisfacer en requerimiento dentro de los
plazos establecidos, el Centro de Examen concede una unica prorroga,
vencida la cual, sin haberse satisfecho lo requerido, se declara abandonada la
solicitud.

Art. 321 — (Tarifas. Consecuencia de su no pago) 1) El solicitante del derecho
de obtentor abona, por requerimiento del Centro de Examen, las tarifas que
correspondan por concepto de examen técnico. 2) Sin perjuicio de lo anterior,
el solicitante abona al Departamento el importe que sea preciso satisfacer por
concepto de examen técnico, cuando este se realice por encargo a una
autoridad homologa extranjera o cuando se utilicen los resultados de un
examen técnico realizado con anterioridad por una autoridad extranjera de este
tipo. 3) De conformidad con lo anterior, el no pago de las tarifas
correspondientes en el término establecido, da lugar a que se declare
abandonada la solicitud.

Art. 322 — (Dictamen. Caso de que se encargue a una autoridad extranjera el
examen técnico. Examenes comparativos efectuados por el Obtentor) 1)
Concluido el examen técnico, el Centro de Examen elabora un dictamen que
remite al Departamento. 2) En el caso de que a una autoridad homdloga
extranjera se le encargue el examen técnico de la variedad propuesta o que se
realice sobre la base de los resultados de un examen técnico realizado por una
autoridad homologa extranjera, el Centro de Examen dictamina sobre su
aceptacion y remite este dictamen al Departamento. 3) El en caso de que los
examenes comparativos hayan sido efectuados por el obtentor, el Centro de
Examen dictamina sobre la procedencia de aceptar los resultados y emite su
parecer al Departamento.

Capitulo VIl - RESOLUCION Y RECURSO DE ALZADA

Art. 323 — (Plazo para dictar resolucion) Cumplimentando el examen, el Jefe
del Departamento dicta en el término de treinta dias la Resolucion fundada
que corresponda, mediante la que podra conceder o no el derecho de obtentor
sobre la base de los requisitos establecidos en esta ley y demas disposiciones
reglamentares.

Art. 324 — (Tramite de la resolucion. Recurso de alzada ante el Director
General del Departamento) 1) La Resolucién se notifica a las partes, para que,
en caso de inconformidad, interpongan Recurso de Alzada mediante escrito
razonado ante el Director General del Departamento en el plazo de treinta
dias, contado desde la fecha de notificacion, previo pago de la tarifa
correspondiente. 2) Pasado el plazo establecido en el apartado anterior sin que
se hubiere presentado el recurso de referencia, el Director General del



Departamento dicta Resolucion dentro de los cinco dias siguientes, ratificando
0 no lo dispuesto por el Jefe del Departamento.

Art. 325 — (Plazo para la resolucion del recurso de alzada. Tramite.
Conciliacion. Tarifas. Certificado de Obtentor vegetal. Inscripcion.
Publicacion) 1) Si se presenta Recurso de Alzada, una vez concluido su
analisis, dentro del término de treinta dias el Director General dicta
Resolucion fundada, la que se notifica a las partes y se publica referencia en el
Boletin. 2) Antes de dictar resolucion puede invitarse a las partes a una
conciliacion para tomar una decision. 3) Si el derecho de obtentor es
concedido, el solicitante tiene que hacer efectivo el pago de la tarifa de
concesion en el término de treinta dias, contado a partir de la notificacion de
la Resolucidn. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa, la concesion no
tiene efecto y se declara abandonada por no pago. 4) Hecho efectivo el pago
de la tarifa de concesion, el Departamento expide el Certificado de Obtencion
Vegetal, inscribe el derecho de obtentor en el Registro y se publica en el
boletin.

Capitulo VII1 — DEPENDENCIA ENTRE DERECHOS.

Art. 326 — (Licencia para explotar una variedad derivada de otra variedad) Si
una variedad protegida por el derecho de obtentor constituye una variedad
esencialmente derivada de otra variedad anteriormente protegida, el titular de
la variedad esencialmente derivada tiene que solicitar una licencia de
explotacion al titular de la variedad anteriormente protegida.

Art. 327 — (Solicitud del titular de la patente, licencia para evitar que se
vulnere su derecho) Si el titular de un derecho de obtentor no pudiere explotar
una variedad protegida sin vulnerar el derecho sobre una patente anterior,
tiene que solicitar al titular de dicha patente una licencia.

Capitulo IX — DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL
OBTENTOR.

Art. 328 — (Requisitos para que los paises otorguen certificado de Obtentor.
Concepto de crear una nueva variedad. Autoridad nacional competente.
Procedimiento) Los paises otorgaran certificados de obtentor a las personas
que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nhuevas,
homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una
denominacion que constituya su designacion genérica. Para los efectos de la
presente ley entiéndase por crear, la obtencion de una nueva variedad
mediante la aplicacion de conocimientos cientificos al mejoramiento
heredable de las plantas.



Cada pais designara la autoridad nacional competente y establecera sus
funciones, asi como el procedimiento nacional que reglamente la presente ley.
Establézcase en cada pais el Registro Nacional de Variedades Vegetales
Protegidas, en el cual deberdn ser registradas todas las variedades que
cumplan con las condiciones exigidas en la presente ley.

Art. 329 — (Condiciones de las variedades para ser inscritas en el registro)
Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia al articulo anterior, las
variedades deberan cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad y presentar ademas una denominacién genérica
adecuada.

Art. 330 - (Titulares de la certificacion de Obtentor. Transferencia.
Reivindicacion. Cesion de parte de los beneficios comunes) Los titulares de
los certificados de obtentor podran ser personas naturales o juridicas. El
certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido
licitamente. El obtentor podrd reivindicar su derecho ante la autoridad
nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no
corresponde su concesion. EI empleador estatal, cualquier que sea su forma y
naturaleza podra ceder parte de los beneficios econdmicos resultantes de la
obtencion de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular
la actividad de investigacion.

Art. 331 — (Requisitos para obtener el derecho de Obtentor) Para el
reconocimiento de su derecho el obtentor debera cumplir con lo siguiente:

a) Presentar una solicitud escrita a la Autoridad Nacional Competente en la
forma en que determine el reglamento;

b) Acompaiiar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad
por inscribir cumple con las exigencias que establece esta ley y que acrediten,
ademas el origen de la variedad; descripcion de las caracteristicas botanicas
morfoldgicas y fisiologicas que permitan diferenciarla de cualquier otra
variedad notoriamente conocida mencionando expresamente aquéllas que sean
similares;

c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la
variedad cuya inscripcién se solicita, en las cantidades que determine el

Comité Calificador;

d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante
todo el plazo de vigencia de la inscripcion, indicando la estacion experimental
0 el lugar donde se mantendran;



e) Pagar los costos Yy tarifas demande la inscripcion, asi como los que deriven
de la manutencién anual de cada variedad.

Art. 332 — (Proponer nombre para que sea su designacion genérica. Caracteres
del nombre) EI obtentor deberad proponer un nombre para la variedad, el que
serd su designacion genérica. En particular debera ser diferente de cualquiera
denominacion que designe una variedad preexistente de la misma especie
botanica o de una especie semejante. EI nombre debera ser suficientemente
caracteristico, no podra componerse solamente de cifras; deberd impedir su
confusion con el de otras variedades ya reconocidas y no

podra inducir a error acerca de las caracteristicas de la variedad o de la
identidad del obtentor. El nombre de una variedad no podra registrarse como
marca comercial.

Art. 333 — (Prioridad en el caso de que la solicitud haya sido presentada en el
extranjero. Requisitos. Titulo provisional) Cuando la proteccién de una
variedad haya sido solicitada previamente en el extranjero el obtentor de la
misma tendra prioridad, por el plazo de un afio desde la fecha de su
presentacion en el pais de origen, para presentar la solicitud de
reconocimiento en el pais. En dicha solicitud, el obtentor deberd constituir
domicilio en el pais 0 nombrar un representante autorizado en el otro pais para
tal efecto. Si la nueva variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el
obtentor de la misma debera acompafar copia del titulo o patente con que
cuente, debidamente legalizado y traducido a satisfaccion del Comité
Calificador de Variedades. Si los requisitos que se exigen en el pais de origen
para el reconocimiento del derecho del obtentor sobre la variedad y los
analisis, pruebas y certificaciones previas que ésta es sometida para verificar
el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los establecidos
en esta ley sus reglamentos, el Comité Calificador podra disponer el
otorgamiento de un titulo provisional en los términos indicados en esta ley,
con la sola verificacion de las circunstancias anotadas.

Art. 334 — (Tramite. Publicacion. Oposicion. Plazos) Presentada una solicitud
de reconocimiento del derecho del obtentor el Director del Departamento
debera recibirla y numerarla correlativamente. Ademas examinara y
comprobara todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren
con posterioridad por el interesado. Cada solicitud sera elevada al Comité
Calificador con un informe técnico en el que se recomendara su rechazo o
aceptacion. En este Gltimo caso propondran las inspecciones, pruebas y
ensayos que correspondan. Aceptada a tramitacion una solicitud, sera
obligatoria la publicacion de un extracto de ésta en el Boletin, en la forma que
determine el reglamento, y habréd un plazo de 60 dias, contados desde dicha
publicacion para formular cualquier oposicion. Si se formulare oposicion a



una solicitud de inscripcion, el Director del Departamento dara traslado de ella
al solicitante, por el plazo de 60 dias para que haga valer sus derechos.

Art. 335 — (Causas a prueba. Plazo) Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes
y controvertidos, se recibira la causa a prueba por el término de 60 dias, el
cual se podra ampliar hasta por 60 dias mas, si alguna de las partes tuviere su
domicilio en el extranjero. Las partes podran hacer uso de todos los medios de
prueba que establece la ley. Sera aplicable ademas, lo dispuesto en el Cadigo
de Procedimiento Civil. Las notificaciones se practicaran en la forma que
disponga el reglamento. Vencido el término probatorio, el Director del
Departamento dara cuenta el Comité Calificador quien resolvera en definitiva.

Art. 336 — (Preferencia en el caso de presentacion de dos o mas solicitudes
sobre la misma variedad. Condiciones. Casos. Tramite) Si se presentaren dos
0 mas solicitudes respecto de una misma variedad, se preferird aquélla que
exhiba mejor titulo. Para el caso que no pudiere determinarse con precision
cual es el mejor titulo o éstos fueren semejantes, se preferira la solicitud mas
antigua. Si no se hubiere formulado oposicion o ésta se hubiere resuelto en
forma favorable al solicitante, el Comité Calificador dispondra que se
efectlen las inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan. Si el Comité
Calificador resuelve gque la variedad cuya proteccion se ha solicitado cumple
con los requisitos indicados en esta ley, dispondra que el Departamento,
inscriba la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y otorgue el titulo
correspondiente, previa cancelacion de la tarifa que se haya fijado para tal
efecto.

Art. 337 — (Inscripcion provisional. Plazo, Condiciones. Proteccion definitiva.
Computo del plazo) Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, el
Comité Calificador podra ordenar la inscripcidn provisional de una variedad
en el Registro de Variedades Protegidas y el otorgamiento del titulo
correspondiente, aun cuando el interesado no haya reunido todos los
antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y analisis de ellos. La
inscripcion provisional regira por el plazo, en la forma y demas condiciones
que el Comité Calificador determine. EIl titulo profesional ampara el
solicitante con los derechos establecidos en esta ley, por el plazo que haya
sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se lo concediere
posteriormente proteccion definitiva, el periodo de esta Gltima se contara
desde la fecha de la inscripcion provisional.

Art. 338 — (Menciones y constancia que debe contener la prescripcién en el
registro) En la inscripcion de la variedad en el Registro de Variedades
Protegidas y en el titulo correspondiente se dejard constancia, por lo menos,
de las siguientes menciones:

a) Nombre da la variedad,;



b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere;

¢) Resolucion del Comité Calificador que reconoce el derecho y ordena la
inscripcion de la variedad y el otorgamiento del correspondiente titulo;

d) Si se trata de un titulo y de una inscripcion definitiva o provisional;
e) Periodo de la proteccion, y
f) Las demas menciones que determine el Comité Calificador.

Art. 339 — (Publicacion en el boletin de registro de los titulos otorgados e
inscripciones efectuadas. Anotacién al margen de la inscripcion de
transferencia de gravamenes y otros) ElI Departamento publicara en el Boletin
del Registro de Variedades Protegidas una némina de los titulos otorgados y
de las inscripciones efectuadas. En el Registro de Variedades Protegidas
deberan anotar-se, al margen de la inscripcién de la variedad correspondiente,
las transferencias, gravdmenes, embargos o cualquiera otra limitacién al
derecho del obtentor.

Capitulo X - NOVEDAD

Art. 340 — (Condiciones para que la variedad se considere nueva) Se
considerara nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el pais y
aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Una variedad sera
considerada nueva si el material de reproduccion o de multiplicacién, o un
producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera
licita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento,
para fines de explotacion comercial de la variedad. Asimismo se considerara
nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el pais con
consentimiento del obtentor pero por no mas de un afio. Del

mismo modo se considerara nueva aquélla que se ha comercializado en el
extranjero con el consentimiento del obtentor pero por no mas de seis afios
tratdndose de arboles forestales, arboles frutales y arboles ornamentales y
vides, de cuatro afios para las demas especies.

Art. 341 — (Variedad y caracteres diferenciales. Variedad notoriamente
conocida. Variedad estable. Pérdida de novedad. Casos) La variedad es
distinta si puede distinguirse por uno o0 varios caracteres importantes de
cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la
proteccion, sea notoriamente conocida. La presentacion en cualquier pais de
una solicitud de concesion de un derecho de obtentor para una variedad o de
inscripcion de la misma en un registro oficial de variedades, se reputara que
hace a esta variedad notoriamente conocida a partir de la fecha de la solicitud,



si ésta conduce a la concesion del derecho del obtentor o la inscripcidn de esta
variedad en el registro oficial de variedades, segun el caso. Se considerara
homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres
pertinentes, a reserva de la variacion previsible, considerando las
particularidades de su reproduccion sexuada o de su multiplicacion vegetativa.
La variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados
despues de reproducciones, 0 multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor
haya definido un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones al final
de cada ciclo. La novedad se pierde cuando:

a) La explotacion haya comenzado por lo menos un afio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor
0 de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado
dentro del pais;

b) La explotacion haya comenzado por lo menos cuatro afios antes o, en el
caso de arboles y vides, por lo menos seis afios antes de fecha de presentacion
de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la
prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un otro
pais.

Art. 342 — (Casos en que la novedad no se pierde) La novedad no se pierde
por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales
actos:

a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su
causahabiente;

b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad
siempre y cuando ésta no hubiere sido entregada fisicamente a un tercero;

c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementd, por
cuenta del obtentor, las existencias del material de reproduccién o de
multiplicacion;

d) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizd pruebas de
campo o de laboratorio o pruebas de procesamiento en pequefia escala a fin de
evaluar la variedad;

e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como
producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades
mencionadas en los literales ¢) y d) del presente articulo; o

f) Se realicen bajo cualquier otra forma ilicita.



Art. 343 — (Variedad distinta) Una variedad se considerard distinta, si se
diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comunmente
conocida, a la fecha de presentacion de la solicitud o de la prioridad
reivindicada.

Art. 344 — (Presentacion de solicitud en otros paises para obtener el
certificado para la variedad. Variedad comunmente conocida) La presentacion
en cualquier pais de una solicitud para el otorgamiento del certificado de
obtentor o para la inscripcién de la variedad en un registro oficial de
cultivares, hard comunmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si
tal acto condujera a la concesion del certificado o la inscripcion de la
variedad, segun fuere el caso.

Art. 345 — (Variedad homogénea. Variedad estable) Una variedad se
considerard homogeénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres
esenciales teniendo en cuenta las variaciones previsibles segin su forma de
reproduccién, multiplicacion o propagacion. Una variedad se considerara
estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generacion en
generacion y al final de cada ciclo particular de reproducciones,
multiplicaciones o propagaciones.

Art. 346 — (Utilizacién. Misma denominacién en solicitudes en dos o mas
paises) Cada pais se asegurara de que ningun derecho relativo a la designacién
registrada como denominacion de la variedad obstaculice su libre utilizacién,
incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designacién adoptada no podra ser objeto de registro como marca y debera
ser suficientemente distintiva con relacion a otras denominaciones
anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de
solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos 0 mas
paises se empleara la misma denominacion en todos los casos.

Capitulo XI - DENOMINACION GENERICA DE LA VARIEDAD
VEGETAL

Art. 347 — (Denominaciones que constituyan su designacion genérica. Signos
gue pueden constituir denominaciones. Clases) La variedad tiene que tener
una denominacion que constituya su designacion genérica. Pueden constituir
denominaciones todas las palabras, combinaciones de palabras,
combinaciones de palabras y cifras y combinaciones de letras y de cifras que
tengan 0 no un sentido preexistente, a condicion de que tales signos sirvan
para identificar la variedad. Se rechazan las denominaciones:



a) Compuestas Unicamente por cifras, salvo cuando sea una practica
establecida para designar variedades vegetales;

b) Susceptibles a inducir a error o de prestarse a confusion sobre las sobre las
caracteristicas, el valor, la procedencia geografica o la identidad de la
variedad;

c) Referidas Unicamente a atributos comunes de otra variedad de la misma
especie;

d) Consistentes en el nombre genérico de géneros o especies botanicas;

e) ldénticas o semejantes a las denominaciones de variedades vegetales
notoriamente conocidas en la misma especie 0 en especies semejantes,
siempre que impliquen el riesgo de confusion;

f) Idénticas a marcas, denominaciones de origen u otros signos distintivos
registrados o en tramite de registro, respecto a productos relacionados;

g) Que sean contrarias a los intereses sociales, a la moral y al orden puablico;

h) Cuando su utilizacion quede excluida por la existencia de un derecho
anterior de un tercero sobre la denominacién propuesta;

i) Que coincidan o puedan confundirse con una denominacion que designe
una variedad preexistente de la misma especie o de una especie afin, en
particular si dicha denominacién se encuentra registrada en un registro oficial
de variedades vegetales, bajo la cual se comercialice o se haya comercializado
una variedad, a menos que esa otra variedad haya dejado de existir y su
denominacion no haya adquirido especial relevancia; o

J) Cuando coincida o pueda confundirse con otras denominaciones que se
utilicen habitualmente para la comercializacion de productos.

Art. 348 — (Obligacion de designar la variedad con la misma denominacion en
solicitudes posteriores. Lo mismo en presentacion en el extranjero. Caracteres
de la denominacion. Variedad vegetal asociada con otros signos) El solicitante
estd obligado, a partir de la primera solicitud del derecho de obtentor, a
designar la variedad vegetal con la misma denominacién en todas las
solicitudes posteriores que se presenten en el extranjero, siempre que no se
vea afectada por una prohibicion legal. Cuando se ofrezca, se venda o
comercialice el material de reproduccion o de multiplicacion vegetativa de
una variedad vegetal protegida, se tiene que utilizar la denominacion de la
variedad. La denominacion de la variedad vegetal tiene que ser claramente
legible. Cuando la denominacion asignada a una variedad vegetal vaya
asociada a una marca, un nombre comercial u otro signo distintivo similar,



dicha denominacion tiene que ser facilmente reconocible como tal. Un tercero
puede solicitar ante el Departamento que se obstaculice la concesion de la
denominacion de la variedad, invocando un derecho concedido relativo a una
designacién idéntica a esta.

Capitulo XIl — DEL REGISTRO — PROCEDIMIENTOS Y
PUBLICACION

Art. 349 — (Procedimiento sujeto a reglamento. Requisitos que debe contener
el reglamento) Los procedimientos y las formas generales para la
presentacion, publicacién de informacion sobre solicitudes, concesiones de
derechos de obtentor y las denominaciones propuestas y aprobadas, el

examen tecnico y la resolucion de las solicitudes para la concesion del
derecho de obtentor, se estableceran reglamentariamente. Los procedimientos
y las normas que se desarrollen reglamentariamente deberan incluir, como
minimo, los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtencion del
titulo de obtencion vegetal, la obligacion de publicar un aviso de las
solicitudes presentadas, la oportunidad de terceros de presentar oposiciones a
las solicitudes presentadas, previo a su otorgamiento, y el 6rgano competente
para la resolucion del procedimiento. También se publicard la informacién
sobre los derechos de obtentor concedidos y de las denominaciones propuestas
e aprobadas.

Art. 350 — (Nueva variedad. Condiciones y requisitos requeridos) La solicitud
para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad
debera cumplir con las condiciones exigidas en esta ley, y debera
acompafiarse de una descripcion detallada del procedimiento de obtencidn de
la misma. Asimismo, de considerarlo necesario la autoridad nacional
competente, con dicha solicitud debera presentarse también una muestra viva
de la variedad o el documento que acredite su depdsito ante una autoridad
nacional competente de otro pais.

El pais reglamentara la forma en que deberan efectuarse los depoésitos de
muestras, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de
hacerlo, su duracién, reemplazo o suministro.

Art. 351 — (Proteccion provisional. Requisitos para la accién por dafios y
perjuicios. Excepciones. Presentacion de la solicitud en otro pais) El obtentor
gozara de proteccion provisional durante el periodo comprendido entre la
presentacion de la solicitud y la concesion del certificado. La accion por dafios
y perjuicios solo podré interponerse una vez concedido el certificado de
obtentor, pero podra abarcar los dafios causados por el demandado a partir de
la publicacion de la solicitud.



Art. 352 — (Trato reciproco. Condiciones. Prueba) El titular de una solicitud
para el otorgamiento de un certificado de obtentor presentada en un pais que
conceda trato reciproco donde se solicite el registro de la variedad, gozara de
un derecho de prioridad por el término de 12 meses, para requerir la
proteccion de la misma variedad ante cualquiera de los demas paises. Este
plazo se contard a partir de la fecha de presentacién de la primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor debera reivindicar, en
la solicitud posterior, la prioridad de la primera solicitud. La autoridad
nacional competente del pais, ante la que se haya presentado la solicitud
posterior podré exigir del solicitante que, en un plazo no inferior de tres meses
contados a partir de la fecha de su presentacion, proporcione una copia de los
documentos que constituyan la primera solicitud la cual debera estar
certificada como conforme por la autoridad ante la cual haya sido presentada,
asi como muestras o cualquier otra prueba de que la variedad objeto de las dos
solicitudes es la misma.

Art. 353 — (Opciones para emitir concepto técnico sobre novedad.
Distinguibilidad. Homogeneidad y estabilidad) La autoridad competente de
cada pais, emitird concepto técnico sobre la novedad, distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad, considerando alguna de las opciones siguientes:

a) Mediante la realizacion de ensayos de cultivo u otro tipo de pruebas, por
parte del Departamento, para lo cual podra contar con la colaboracion de otras
instituciones y/u organizaciones nacionales de investigacion;

b) Por medio de informes de examen realizados por otras entidades oficiales
competentes 0 por organismos especializados, dentro del marco de la
cooperacion internacional. Tales organismos deberan ser absolutamente
independientes de quien solicita el reconocimiento del derecho de obtentor;

c) Con base en la informacion de ensayos presentada por el obtentor, de
acuerdo con los requerimientos que para tal efecto establezca el
Departamento, el cual estara facultada para la inspeccion de ensayos y la
comprobacion de resultados;

d) Mediante inspecciones in situ, homologacion de examenes de distincion
homogeneidad y estabilidad realizados por eses oficiales, revisién documental
0 una combinacion de las opciones anteriores.

Se faculta al Departamento para que concierte acuerdos de cooperacion con
entidades nacionales y autoridades competentes de otros paises, con el
proposito de cumplir las exigencias que establece el examen técnico de las
variedades candidatas a ser protegidas.



Art. 354 — (Otorgacion del certificado de obtentor. Plazos de duracion)
Emitido el concepto técnico favorable y previo cumplimiento del
procedimiento establecido, la autoridad nacional competente otorgara el
certificado de obtentor. El término de duracion del certificado de obtentor sera
de 20 a 25 afios para el caso de las vides, arboles forestales, arboles frutales
incluidos sus porta injertos y, de 15 a 20 afios para las demas especies,
contados a partir de la fecha de su otorgamiento, segin lo determine la
autoridad nacional competente.

Capitulo X111 — DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL
OBTENTOR

Art. 355 — (Obligacion especifica del titular de una variedad inscrita. Facultad
a su titular para iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales en defensa
de su derecho) El titular de una variedad inscrita en el Registro de Variedades
Vegetales Protegidas tendra la obligacién de mantenerla y reponerla, si fuere
el caso, durante toda la vigencia del certificado de obtentor. Un certificado de
obtentor dard a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o
jurisdiccionales, de conformidad con su legislacion nacional, a fin de evitar o
hacer cesar los actos que constituyan una infraccion o violacion a su derecho y
obtener las medidas de compensacién o de indemnizacion correspondientes.

Art. 356 — (Actos que el titular del derecho puede impedir que realicen
terceros sin su consentimiento) La concesion de un certificado de obtentor
conferird a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su
consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproduccion,
propagacion o multiplicacion de la variedad protegida:

a) Produccién, reproduccion, multiplicacién o propagacion;
b) Preparacion con fines de reproduccién, multiplicacion o propagacion;
c) Oferta en venta;

d) Venta o cualquier otro acto que implique la introduccion en el mercado, del
material de reproduccion, propagacion o multiplicacién, con fines
comerciales;

e) Exportacion;
f) Importacion;

g) Posesion para cualquiera de los fines mencionados en los literales
precedentes;



h) Utilizacion comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como
material de multiplicacion con el objeto de producir plantas ornamentales y
fruticolas o partes de plantas ornamentales, fruticolas o flores cortadas;

i) La realizacion de los actos indicados en los literales anteriores respecto al
producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido
por el uso no autorizado del material de reproduccion o multiplicacion de la
variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente
ejercer su derecho exclusivo en relacion con dicho material de reproduccion o
de multiplicacion.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los
derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que
no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone esta
ley y respecto de las variedades cuya produccidn requiera del empleo repetido
de la variedad protegida. La autoridad nacional competente podra conferir al
titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los
actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades
esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez
una variedad esencialmente derivada.

Art. 357 — (Casos de excepciones al derecho de impedir a terceros usen la
variedad protegida) El derecho de obtentor no confiere a su titular el derecho
de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice:

a) En el ambito privado, con fines no comerciales;
b) A titulo experimental; y

c) Para la obtencion y explotacién de una nueva variedad, salvo que se trate de
una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida. Dicha nueva
variedad podré ser registrada a nombre de su obtentor.

Art. 358 — (Actos que no lesionan los derechos del obtentor. Excepciones) No
lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio

uso, o0 venta como materia prima o alimento o el producto obtenido del cultivo
de la variedad protegida. Se exceptua de este articulo la utilizacién comercial
del material de multiplicacién, reproduccion o propagacién, incluyendo
plantas enteras y sus partes, de las especies fruticolas, ornamentales e
forestales.

Art. 359 — (Actos que el obtentor no puede ejercer. Excepciones) El derecho
de obtentor no podré ejercerse respecto de los actos sefialados en esta ley,
cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado



de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su
consentimiento, salvo que esos actos impliquen:

a) Una nueva reproduccion, multiplicacion o propagacion de la variedad
protegida con la limitacion sefialada en esta ley;

b) Una exportacion del material de la variedad protegida, que permita
reproducirla, a un pais que no otorgue proteccién a las variedades de la
especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho
material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

Art. 360 — (Facultad de los paises para reglamentar y controlar actos de
comercio. Limitacion) En caso de ser necesario, los paises podran adoptar
medidas para reglamentar o controlar en su territorio, la produccién o la
comercializacion, importacién o exportacion del material de reproduccion o
de multiplicacién de una variedad, siempre que tales medidas no impliquen un
desconocimiento de los derechos de obtentor reconocidos por la presente ley,
ni impidan su ejercicio.

Capitulo XIV — DEL REGIMEN DE LICENCIAS

Art. 361 — (Caso de derechos del obtentor creados por obtentores vinculados)
Cuando el objeto de una solicitud de derecho de obtentor sea creado por
obtentores vinculados a una o mas entidades, el derecho corresponde a aquella
0 aquellas que hubieran estado vinculadas con su creacion, salvo pacto en
contrario. Cuando dos o mas entidades participen en la creacion de una
variedad, con cosolicitantes o cotitulares, salvo pacto en contrario.

Cuando, a partir de una persona juridica que se escinde, se constituyen dos o
mas personas juridicas, los derechos y solicitudes de derechos de obtentor
pertenecientes a la primera se transmiten, segin se acuerde por escrito entre
las partes o, a falta de acuerdo, a quien o quienes les corresponda la actividad
econdémica vinculada directamente con dichos derechos.

Art. 362 — (Concesién de licencias para la explotacion de la variedad. Caracter
exclusivo. Excepcion. Casos en los que el gobierno puede declarar de libre
disponibilidad el derecho de obtentor. Compensacion. Tramite) El titular de
un certificado de obtentor podra conceder licencias para la explotacién de la
variedad. Las licencias tienen caracter exclusivo, salvo prueba en contrario.
Con el objeto de asegurar una adecuada explotacién de la variedad protegida,
en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés publico, los
Gobiernos Nacionales podran declararla de libre disponibilidad, sobre la base
de una compensacion equitativa para el obtentor. La autoridad nacional
competente determinara el monto de las compensaciones, previa audiencia a
las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotacion de la



variedad objeto de la licencia. Toda modificacion relativa al nombre, el
domicilio o la persona del solicitante o el titular, y toda licencia de
explotacion tienen que ser anotadas en el Departamento, a fin de que surtan
efectos ante terceros, a partir de la fecha de su anotacién. En todos los casos,
los obtentores tienen el derecho a ser reconocidos como tales y a que se
consignen sus nombres en los titulos de proteccion, en las publicaciones y en
otros documentos oficiales que se expidan.

Art. 363 — (En base a la declaracién se permitira la explotacion de la variedad
a personas interesadas. Plazo de la declaracion. Revocacion) Durante la
vigencia de la declaracion de libre disponibilidad, la autoridad nacional
competente permitira la explotacion de la variedad a las personas interesadas
que ofrezcan garantias técnicas suficientes y se registren para tal efecto ante
ella. La declaracion de libre disponibilidad permanecera vigente mientras
subsistan las causas que la motivaron y hasta un plazo maximo de dos afios
prorrogables por una sola vez y hasta por igual término, si las condiciones de
su declaracion no ha desaparecido al vencimiento del primer término.

Capitulo XV — LICENCIAS OBLIGATORIAS

Art. 364 — (Casos de licencias obligatorias. Condiciones) 1) ElI Departamento,
por Resolucién dictada por su Director General, dispone la explotacion de la
variedad protegida, por el Estado o por un tercero, mediante la concesion de
una licencia obligatoria, sin la autorizacion del titular del derecho de obtentor,
en los casos siguientes:

a) Por interés publico, justificado en la explotacién de la variedad en el
territorio del pais;

b) Para remediar actos o conductas que constituyan un abuso de los derechos
por parte del titular o actos que causen o puedan causar perjuicios econémicos
injustificados a la economia nacional;

¢) Cuando una variedad no pueda ser explotada por constituir una variedad
esencialmente derivada de una variedad anteriormente protegida, siempre que
no haya podido pactarse una licencia; o

d) Cuando una variedad no pueda ser explotada sin infringir los derechos
sobre una patente anterior, siempre que no haya podido pactarse una licencia.

2) En los casos previstos en lo apartado 1 del presente articulo, se puede
conceder una licencia obligatoria siempre que, antes de solicitarla, el
interesado haya intentado obtener la autorizacion del titular de los derechos,
en términos y condiciones comerciales razonables, y estos intentos no hayan
surtido efecto en un plazo que no exceda los noventa dias. El plazo se cuenta



desde la fecha en que el potencial usuario comunicé al titular del derecho,
mediante documento, la pretendida solicitud de licencia.

3) La concesion de una licencia obligatoria, en caso de uso publico no
comercial o en situaciones excepcionales, no estd sujeta a las condiciones
establecidas en los apartados anteriores.

4) El titular de un derecho de obtentor tiene el derecho a recibir una
remuneracion adecuada, segun las circunstancias propias de cada caso y el
valor econémico de la autorizacion.

5) Se considera que existen motivos de interés publico:

a) Cuando la iniciacion, el incremento o la generalizacion de la explotacion de
la variedad protegida o la mejora de las condiciones en que tal explotacion se
realiza, sean de primordial importancia para la salud publica, la alimentacién,
el medio ambiente o la defensa nacional;

b) Cuando la falta de explotacion o su insuficiencia implique perjuicios para el
desarrollo socio-econdémico del pais; o

¢) Cuando las necesidades de abastecimiento nacional asi lo exijan.
Capitulo XVI — DE LA CADUCIDAD, NULIDAD, CANCELACION
Y RENUNCIA

Art. 365 — (Casos de caducidad) EI Comité Calificador podra declarar la
caducidad del derecho del obtentor y ordenar la cancelacién de una
inscripcion en el Registro de Variedades Protegidas y del correspondiente
titulo en los siguientes casos:

a) Cuando haya transcurrido el plazo de proteccion;
b) Cuando asi lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho;

c¢) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de
reproduccién que permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como
hayan sido definidos en el momento en el que se concedio la proteccion;

d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligacién de mantener
los ejemplares testigos en la forma sefialada en esta ley;

e) Cuando habiéndose ordenado una inscripcion con el carécter de provisional
por falta de antecedentes que debe presentar el interesado, éste no los
presentare dentro del plazo acordado para esa inscripcion provisional, y



f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que
corresponda para mantenerla vigente. EI Comité Calificador se pronunciara
sobre la caducidad y cancelacion a peticion o con informe previo del Director
del Departamento.

Art. 366 — (Casos de nulidad) La autoridad nacional competente, de oficio 0 a
solicitud de parte declarard nulo el certificado de obtentor cuando se
compruebe que:

a) La variedad no cumplia con los requisitos de ser nueva y distinta al
momento de su otorgamiento;

b) La variedad no cumplia con las condiciones fijadas en esta ley respecto

del reconocimiento de los derechos del obtentor, al momento de su
otorgamiento;

c) Se comprueba que fue conferido a una persona que no tenia derecho al
mismo.

d) Cuando se hubiera concedido el derecho de obtentor sobre la base de
elementos falsos, inexactos u omitidos;

e) Cuando en un registro de derecho de obtentor se comprueba que se ha
concedido sobre la base de elementos falsos, inexactos u omitidos referidos
exclusivamente a uno o varios cotitulares del registro atacado, siempre que
dichos datos no involucren a la totalidad de los cotitulares, se procede, a
invalidar dichos dados del registro impugnado.

Art. 367 (Pago de tasas para mantener vigente el certificado. Plazo de gracia)
Para mantener en vigencia el certificado de obtentor deberan pagarse las tasas
correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la
legislacion interna del pais. El titular gozara de un plazo de gracia de seis
meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar al
pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de
gracia, el certificado de obtentor mantendra su plena vigencia.

Art. 368 — (casos especificos de nulidad. Prescripcion.) Sera declarado nulo el
derecho del obtentor, de conformidad con las normas generales, si se
comprueba que las condiciones relativas a novedad y distincién de la variedad
gue exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha de
reconocimiento del derecho. Dicha accién de nulidad es imprescriptible.

Art. 369 — (Casos de cancelacion del certificado) La autoridad nacional
competente declarara la cancelacion del certificado en los siguientes casos:



a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con
las condiciones de homogeneidad y estabilidad;

b) Cuando el obtentor no presente la informacion, documentos o material
necesarios para comprobar el mantenimiento o la reposicion de la variedad
registrada;

c¢) Cuando al haber sido rechazada la denominacion de la variedad, el obtentor
no proponga, dentro del término establecido, otra denominacion adecuada;

d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de
gracia.

e) Cuando, transcurridos al menos dos afios contados a partir de la concesion
de una licencia obligatoria, esta no hubiera podido reducir los efectos de los
abusos resultantes del ejercicio del derecho exclusivo.

Art. 370 — (Obligacion de comunicar a la junta toda caducidad, nulidad,
cancelacion, cese o pérdida. Plazo. Publicacion) Toda caducidad, nulidad,
cancelacion, cese o pérdida de un derecho de obtentor serd comunicada a la
Junta, por la autoridad nacional competente, dentro de las 24 horas de emitido
el pronunciamiento correspondiente, el cual debera ademas ser

debidamente publicado en el Boletin del pais, ocurrido lo cual, la variedad
pasara a ser dominio publico.

Art. 371 (Renuncia. Tramite) 1) Los solicitantes y los titulares pueden
interesar la renuncia de la solicitud o del derecho de obtentor en cualquier
momento. 2) Cuando exista mas de un solicitante o titular la renuncia se
establece de conjunto. 3) La renuncia se presenta al Departamento mediante
escrito firmado por el solicitante o el titular. 4) Comprobada la legitimidad de
la solicitud, el Director General del Departamento dicta Resolucion
declarandola renunciada y se publica en el Boletin referencia a dicha decision.
5) La renuncia una vez aceptada surte efecto a partir de la notificacion de la
Resolucion dictada por el Director General del Departamento, considerandose
vigentes los derechos correspondientes hasta esa fecha.

Art. 372 — (Consentimiento del tercero cuyo derecho emana de la solicitud o
del derecho del obtentor que se pretende denunciar. Subrogacion) Si en el
Departamento se hallara inscrito algin derecho de un tercero que dimane de la
solicitud o del derecho de obtentor concedido, la renuncia solo se admite con
el consentimiento expreso de dicho tercero, quien se subroga en su lugar a
todos los efectos legales. El consentimiento a que se refiere el apartado
anterior se presenta por escrito ante el Departamento. De no ser presentado, el



Departamento requiere a quien deba hacerlo, una vez recibido el escrito de
renuncia.

Capitulo XVII — DE LAS APELACIONES

Art. 373 — (Notificacion de las resoluciones del Comité calificador. Apelacion
ante el Tribunal Arbitral) Las resoluciones del Comité Calificador que se
pronuncien sobre la aceptacién o rechazo de una solicitud de inscripcion, asi
como las que se pronuncien sobre una inscripcion provisional, caducidad del
derecho de proteccidén y cancelacion de la inscripcion en el Registro de
Variedades Protegidas y del titulo correspondiente, seran notificadas por el
Director del Departamento mediante carta certificada dirigida al domicilio del
interesado. Las resoluciones que pronuncie el Comité Calificador sobre
cualquiera de las materias sefialadas en ese articulo, seran apelables ante el
Tribunal Arbitral

a que se refiere la ley del pais. La apelacion debera ser fundada e interpuesta
dentro del plazo de quince dias habiles, contados desde la fecha de la
notificacion de la resolucion recurrida.

Art. 374 (Tramite del recurso de apelacion. Clase de delitos) El recurso debera
ser interpuesto ante el Director del Departamento, quien debera remitirlo, con
sus antecedentes, dentro del tercer dia habil, al Tribunal Arbitral. EI Tribunal
Arbitral, de oficio o a peticion del interesado, podréa solicitar informes sobre la
materia del recurso al Director del Departamento. Podra del mismo modo,
recabar los informes periciales que estime procedentes. En contra de las
resoluciones del Tribunal Arbitral no procedera recurso alguno.

Capitulo XVIIlI — DE LOS DELITOS Y SANCIONES

Art. 375 — (Casos en que se castiga con presidio o reclusion. Comiso) Sera
castigado con presidio o reclusion menores en sus grados minimos y multa,
sin perjuicio del comiso de las especies que se encuentren en su poder:

a) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la
multiplique o ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material
de reproduccion, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor o
sin la licencia concedida. En igual pena incurrira el que, sin el consentimiento
del titular del derecho del obtentor, utilice en forma permanente el material
genético de una variedad protegida para producir una nueva;

b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la
ofrezca, distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier
forma o titulo para su empleo como material de reproduccion. Al que
reincidiere dentro de los ultimos cinco afios en alguno de los delitos



contemplados en este articulo, se le aplicara la pena de presidio menor en su
grado medio y hasta el doble de la multa anteriormente aplicada. Las especies
decomisadas quedaran a beneficio del obtentor.

Art. 376 — (Presuncion de la comision de delitos. Facultad de la autoridad
ordenar la retencion o paralizacion de mercaderias) La autoridad nacional

competente, al constatar una infraccion que haga presumir la existencia de
alguno de los delitos sefialados en el articulo anterior, podra ordenar retencidn
o inmovilizacion del material propagado de la variedad protegida, en tanto el
interesado no justifique su legitima adquisicion dentro del plazo que al efecto
se le otorgue. Si el afectado no presentare los antecedentes

correspondientes dentro del plazo, el que no podréa ser inferior a 30 dias, 0 si
éstos fueren insuficientes, la autoridad nacional competente conjuntamente
con la denuncia respectiva, debera informar al Juez sobre la aplicacion de las
medidas sefialadas en el inciso anterior y correspondera a éste pronunciarse
acerca de su manutencion.

Capitulo XIX - MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE
OBTENTOR

Art. 377 — (Pago de tarifas. Plazos. Prérrogas. Consecuencia de la falta de
pago. Caso de limitacion del derecho de exigir responsabilidad a tercero) 1)
La tarifa de presentacion de la solicitud de registro de obtentor incluye el pago
de la primera y segunda anualidades, por lo que el solicitante o titular tiene
que hacer efectivo el pago de las anualidades sucesivas de mantenimiento a
partir del tercer afio de vigencia, contado desde la fecha de presentacion de la
solicitud. Dichos pagos tienen que efectuarse antes que se inicie el afio de
vigencia correspondiente. 2) En el caso de que el solicitante o titular no
cumplimente lo establecido en el apartado anterior, se le concede una prorroga
de seis meses, contados desde la fecha de inicio del afio de vigencia
correspondiente para el abono de la anualidad vencida, pero el monto que
debe pagar es el doble de la anualidad establecida. 3) La falta del pago de
alguna de las anualidades en cualquier momento anterior a la concesion, trae
como consecuencia que se declare abandonada la solicitud, lo cual se publica
en el Boletin. 4) El pago de anualidades no confiere el solicitante el derecho a
exigir responsabilidad a cualquier tercero que, entre la fecha de la publicacion
de la solicitud y la fecha de concesién del derecho de obtentor, hubiera
llevado a cabo un acto de explotacion relativo al material de reproduccion o
de multiplicacion vegetativa o al producto de la cosecha de la variedad
protegida o esencialmente derivada, de conformidad con la presente ley.



Art. 378 — (Condiciones para mantener vigente el derecho) Para mantener la
vigencia del derecho de obtentor, el titular debe mantener disponible y
suministrar, a requerimiento del Centro de Examen, material de reproduccion
o multiplicacion de la variedad y pagar las tarifas de mantenimiento en el
plazo que se establezca.

LIBRO SEGUNDO
DE LAS MARCAS

MARCAS, LEMAS COMERCIALES, MARCAS COLECTIVAS, MARCAS
DE CERTIFICACION y/o DE GARANTIA, NOMBRE COMERCIAL,
ROTULOS y/o EMBLEMAS, INDICACIONES GEOGRAFICAS,
COMPETENCIA DESLEAL, ACCION

REIVINDICATORIA, DELITOS, ACCIONES POR INFRACCION DE
DERECHOS, @ MEDIDAS CAUTELARES, PRECAUTORIAS u
PROVISIONALES y MEDIDAS DE FRONTERA.

TiTULOI

DE LAS MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
Capitulo | — DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE
MARCAS

Art. 378 — (Concepto. Requisitos. Clasificacion) A efectos de esta ley
constituira marca cualquier signo o combinacién de signos que permita
distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por
considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar

los bienes y servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie 0
clase. Podran registrar-se como marcas los signos susceptibles de
representacion grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de
se aplicar una marca en ningln caso sera obstaculo para su registro. El registro
de una marca tiene por objeto tutelar el derecho del titular asi como el interés
general de los usuarios a los que va destinado.

Las marcas se clasifican en:



Marcas de Producto: todo signo que sirve para distinguir productos de una
empresa de los de otras empresas;

Marcas de Servicio: todo signo que sirve para distinguir los servicios de una
empresa de los de otras empresas.

Marcas Tridimensionales: cuando es la forma de los productos, de los envases
de los recipientes y de las respectivas envolturas;

Lemas comerciales, expresion o sefial de publicidad: toda leyenda, anuncio,
frase, oracion, combinacion de palabras, disefio, grabado o cualquier otro
medio similar, siempre que sea original, caracteristico o se emplee para atraer
la atencién de los consumidores o usuarios sobre determinado producto,
servicio, empresa, establecimiento o local comercial,

Marcas Colectivas: todo signo o combinacion de signo visible designado
como tal y que sirve para distinguir el origen o cualquiera otra caracteristica
comun de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan marca
bajo el control de titular;

Marcas de Certificacién: todo signo o combinacién de signo visible designado
como tal y que se aplique a productos o servicios cuyas caracteristicas o
calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca;

Marca notoriamente conocida: signo o combinacion de signos que se conoce
en el sector pertinente del publico, o en los circulos empresariales en el pais, 0
en el comercio internacional, por la calidad de productos o servicios que ella
ampara, independientemente de la manera o medio por el cual se hubiese
hecho conocido, que haya adquirido dicha calidad por su uso en el pais o
como consecuencia de la promocion del mismo;

Nombre comercial: el nombre o designacion que identifique a las diferentes
personas naturales y juridicas, en el ejercicio de su actividad econdmica;

Rétulo de establecimiento: cualquier signo visible que identifiqgue a un
establecimiento o local determinado.

Emblema empresarial: todo signo visible, figurativo o mixto, que identifique a
las personas naturales o juridicas, una empresa o un establecimiento, en el
ejercicio de su actividad econémica;

Indicacién geografica: todo nombre, denominacion, expresion, imagen o signo
que indique directa o indirectamente que un producto proviene de un pais, de
un grupo de paises, de una region o localidad o de un lugar determinado;



Indicacion de procedencia: la expresion o el signo utilizado para identificar
que un producto o servicio proviene de un pais o de un grupo de paises de una
regién o de un lugar determinado.

Denominacion de origen: denominacion geogréafica, designacion, expresion,
imagen o signo de un pais, una regién o localidad atil para designar un bien
como originario del territorio de un pais, una regién o localidad de ese
territorio, cuya calidad reputacion u otra caracteristica se deban exclusiva y
esencialmente al medio geografico, incluidos factores naturales y los factores
humanos; también se considerard como denominacién de origen la constituida
por una denominacion que, sin ser la de un pais, una region o un lugar
determinado, se refiere a un area geogréafica determinada cuando es usada en
relacion con productos originarios de tal area.

Podran constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) Los nombres, las palabras, combinaciones de palabras, incluidas las que
sirven para indicar las personas, las letras, las cifras, los nimeros y sus
combinaciones, las imagenes, figuras, simbolos y dibujos, graficos, logotipos,
sellos, grabados, monogramas, escudos, estampados, bandas,

retratos, orlas, etiquetas, vifietas, lineas, bandas o franjas, emblemas,
denominaciones arbitrarias o de fantasia;

b) Los sonidos, los olores, los gustos (marcas gustativas), los movimientos
(marcas de movimiento), los tactos (marcas tactiles);

c) Los relieves con capacidad distintiva y todo signo con tal capacidad;

d) Las frases de propaganda o publicitarias, los lemas comerciales;

f) Un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

h) La forma de los productos, la presentacion o el acondicionamiento de los
productos, sus envases o envolturas o de los medios o locales de expendio de
los productos o servicios correspondientes;

i) Los nombres de personas especificas, siempre que medie su autorizacion,
expresada por documento publico y no induzca a error o confusién al publico;
los seudénimos;

J) Las marcas podran consistir en indicaciones geogréaficas nacionales o
extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto
de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea
susceptible de crear confusidbn o asociacion con respecto al origen,



procedencia, cualidades o caracteristicas de los productos o servicios por los
cuales se usen las marcas;

k) Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores, u otros elementos de soporte individual o conjuntamente
estructurados.

Art. 379 — (Adquisicion del derecho). Las marcas tienen la calidad de bienes
muebles inmateriales, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro
de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por la
Oficina. La prelacion en el derecho a obtener el registro de una marca se rige
por la fecha y hora de presentacién de la solicitud de inscripcion en la Oficina.
Sin perjuicio del derecho de oponerse en los casos que regula esta ley, la
propiedad de la marca y el derecho a su uso exclusivo s6lo se adquiere con
relacion a los productos o servicios para los que haya sido registrada.

Art. 380 — (Causas de irregistrabilidad)
Marcas inadmisibles a registro:

a) Si el signo es idéntico a una marca o una expresion de publicidad comercial
registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos o
similares productos o servicios, 0 para productos o servicios diferentes cuando
pudieran causar confusién o crear riesgo de asociacion con esa marca 0
expresion de publicidad comercial;

b) Si el signo puede causar por ser idéntico o similar a un nombre comercial
aplicado a una empresa o0 a un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venda de los productos
0 la prestacién de los servicios que y pretende amparar con la marca, y
siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de
la misma;

c) Si el signo puede causar confusion o riesgo de asociacion por ser idéntico o
similar a un nombre comercial o emblema usado en el pais por un tercero
desde una fecha anterior, en una empresa o establecimiento que negocie
normalmente con mercancias o preste servicios iguales o similares a los que se
pretende identificar con la marca, o que puede debilitar o afectar su
distintividad,;

d) Si el signo constituye una reproduccién, imitacion o trascripcion, total o
parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el
pais, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se
aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusion o un riesgo



de asociacion con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad
del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;

e) Si el signo afecta el derecho de la personalidad de un tercero, en especial
tratandose del nombre, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo, imagen o
retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se
acreditare la autorizacion de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
hayan sido declarados legalmente sus herederos;

) Si el signo afecta el nombre, la imagen o el prestigio de una colectividad
local, regional o nacional, salvo que se acreditare la

autorizacion expresa de la autoridad competente de esa colectividad;

g) Si el signo constituye una reproduccion o imitacion, total o parcial, de una
marca de certificacion protegida;

h) Si el signo infringe un derecho de autor o un derecho de propiedad
industrial de un tercero;

1) Si el registro del signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de
competencia desleal;

J) Carezcan de caracter distintivo;

k) Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus
envases, 0 en formas, o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcion
de dicho producto o del servicio de que se trate;

I) Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja
funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

m) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que pueda servir en el
comercio para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
la procedencia geografica, la época de producciébn u otros datos,
caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios, para los
cuales ha de usarse dicho signo o indicacién, incluidas las expresiones
laudatorias referidas a esos productos o servicios;

n) Consistan exclusivamente en un signo, una indicacion o un adjetivo que
pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna caracteristica del
producto o del servicio de que se trate, su traduccion a otro idioma, su
variacion ortografica o la construccion artificial de palabras no registrables;

0) Consistan exclusivamente en un signo o indicacion que sea el nombre
generico técnico del producto o servicio de que se trate;



p) Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacion
comun o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente
o0 en la usanza del pais;

g) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

r) Consistan en una letra o un digito considerado aisladamente, salvo si se
presenta de modo especial y distintivo;

s) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al
cual se aplica;

t) Puedan engafiar a los medios comerciales o al pablico, en particular sobre la
procedencia geogréafica, la naturaleza, el modo de fabricacion, las
caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o
servicios de que se trate;

u) Reproduzcan, imiten o0 contengan una denominacion de origen protegida
para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera
causar un riesgo de confusion o de asociacion con la denominacion, o
implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

v) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas, contengan o
consistan en indicaciones de procedencia geografica que identifiquen vinos o
bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique
el verdadero origen del producto o se utilice la indicacion geografica traducida
0 acompafiada de expresiones tales que clase, tipo, estilo, imitacion u otras
analogas;

w) Consistan en una indicacién geografica nacional o extranjera susceptible
de inducir a confusion respecto a los productos o servicios a los cales se
aplique;

X) Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea
como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de
armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de
garantia de los Estados, las condecoraciones y toda imitacion desde el punto
de vista heraldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones de cualquier organizacion internacional;

y) Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos
que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas
y calidades del pais;



z) Reproduzcan o imiten monedas o billetes de curso legal en el territorio de
cualquier pais, titulos valores u otros documentos mercantiles, sellos,
estampillas, timbres o especies fiscales en general.

A) Incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros elementos que
lleven a suponer la obtencion de galardones con respecto al producto o
servicio correspondiente, salvo si tales galardones verdaderamente han sido
otorgados al solicitante del registro o su causante y ello se acredita al solicitar
al registro;

B) Reproduzcan, imiten o incluyan la denominacion de una variedad vegetal
protegida en otro pais, si el signo se destinara a productos o servicios relativos
a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusion o asociacion con
la variedad,

C) Que sea o haya sido una marca de certificacion cuyo registro fue anulado,
0 que hubiere dejado de usarse por disolucion o desaparicion de su titular, a
menos que hayan transcurrido por lo menos diez afios desde la anulacion,
disolucidn o desaparicion, segun el caso;

D) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden pablico o a las buenas
costumbres; comprenda algin elemento que atente contra la dignidad de las
personas, ideas, religiones o simbolos de cualquier pais o de una entidad
nacional o internacional;

E) Los nombres, emblemas y distintivos de la Cruz Roja y de entidades
religiosas y de beneficencia legalmente reconocidas en cualquier pais; F)
Consistan en el Simbolo Olimpico o lo contengan, tal como se define en el
Tratado de Nairobi de 1981, sobre la proteccién del Simbolo Olimpico; G) La
traduccidn a otros idiomas, la variacion ortografica o la construccién artificial
de palabras no registrables;

H) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engafiar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades
de los productos o servicios que pretenda amparar;

I) Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a una marca que la Oficina estime o haya declarado notoriamente
conocida en el pais, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este
impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo
registro se solicita: a) Pudiese crear confusion o un riesgo de asociacién con el
titular de la marca notoriamente conocida; o b) Pudiese constituir un
aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente
conocida; o c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente



conocida; o d) Pudiese diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente
conocida. Este procedimiento no sera aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida.

Art. 381 — (Irregistrabilidad por afectacion a derechos de terceros) No podran
registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro, o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusion o de asociacion;

b) Sean idénticos o0 se asemejen a una marca registrada o en tramite de registro
por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los

mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados
con los distinguidos por la marca anterior;

c) Sean los signos que por su semejanza gréafica, fonética o ideoldgica pueden
inducir a error u originar confusion con otras marcas y demas signos
distintivos ya registrados o en tramite de registro a favor de un tercero, si se
pretende emplearlos para distinguir productos o servicios comprendidos en
una misma clase;

d) Sea el signo susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una
marca usada por un tercero con mejor derecho de obtener su registro para los
mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero
susceptibles de ser asociados con los que distingue la marca en uso;

e) Si el signo constituye una reproduccion o imitacion, total o parcial, de una
marca de certificacion protegida;

f) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un
derecho de propiedad industrial de un tercero;

g) Si el registro del signo se solicitdé para perpetrar o consolidar un acto de
competencia desleal;

h) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el
caso, a un rotulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias, su

uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;

1) Sean identicos o se asemejen a un lema comercial solicitado o



registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusion o asociacion;

J) Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre
que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion o
de asociacion, cuando el solicitante sea 0 haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en otro pais;

k) Que se asemejen, de forma que pueda inducir al publico a error, a una
marca depositada anterior y validamente depositada anterior y validamente
por un tercero, o registrada anterior y validamente a favor de un tercero, o
depositada posteriormente por un tercero pero reivindicando validamente la
prioridad, para los mismos productos o servicios, 0 para otros productos o
servicios respecto de los cuales el uso de las marcas pudiera al pablico a error;

I) Que se asemejen, de forma que pueda inducir al publico a error, a un
nombre comercial utilizado anteriormente en el pais por un tercero si el
depositante de la marca ha conocido o no ha podido ignorar ese uso;

m) Que violen otros derechos de terceros o que sean contrarias a las reglas
relativas a la prevencion de la competencia desleal;

n) Que sean depositadas por el agente o el representante de un tercero que sea
titular de esas marcas en otro pais, sin la autorizacion de ese titular, a menos
que ese agente o representante justifique su actuacion;

0) Consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afro americanas o
locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos
utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, 0
que constituyan la expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea
presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso, y

p) Constituyan una reproduccion, imitacion, traduccion, transliteracién o
trascripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo
titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que
se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacion con ese tercero o con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su fuerza
distintiva o de su valor comercial o publicitario;

g) Constituyan una frase publicitaria que carezca de originalidad;

r) A menos que justifique su actuacion, el agente o representante de un tercero
que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de Paris o de la



Organizacion Mundial del Comercio no podrd registrar esta marca a su
nombre sin el consentimiento de dicho titular. El titular perjudicado tendra
derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las
correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesacion, conforme
a lo previsto en la ley y en el articulo 6 septies del Convenio de Paris.

Art. 382 — (Denegacion de Registro) Cuando la Oficina tenga indicios
razonables que le permitan inferir que un registro no hubiese solicitado para
perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podra

denegar dicho registro. Se denegard el registro de una marca, previa
comunicacién del perjudicado, en el caso de que el representante, la solicite en
su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a menos que el propio
representante justifique su actuacion.

Capitulo Il — SOLICITANTES

Art. 383 — (Capacidad juridica) Pueden solicitar el registro de marcas, todas
las personas naturales y juridicas, nacionales o extranjeras, en pleno ejercicio
de su capacidad juridica. Los solicitantes extranjeros tienen los mismos
derechos y obligaciones que los nacionales, de acuerdo con los tratados y los
convenios internacionales de los que el pais sea parte. De no existir estos, el
trato a dichos solicitantes sera el que resulte del principio de reciprocidad,
segun el derecho internacional.

Art. 384 — (Domicilio y representacion) Las personas naturales nacionales y
las extranjeras que tengan domicilio o establecimiento industrial o comercial
real y efectivo en el pais, pueden concurrir ante la Oficina por si 0 a través de
un Agente Oficial de la Propiedad Industrial. Las personas juridicas
nacionales las extranjeras que tengan domicilio o establecimiento industrial o
comercial real y efectivo en el pais, deben concurrir ante la Oficina:

a) A través de su representante legal;
b) Mediante un representante designado; o
¢) Utilizando los servicios de un Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

Los solicitantes extranjeros que no cuenten con domicilio o establecimiento
industrial o comercial real y efectivo en el pais, deben hacerse representar por
un Agente Oficial de la Propiedad Industrial para efectuar cualquier tramite
ante la Oficina.

A los efectos de la presente ley, se entiende por establecimiento industrial o
comercial real y efectivo, aquel que tenga una persona natural o juridica para



el ejercicio de una actividad industrial o comercial, autorizada en virtud de las
disposiciones legales vigentes.

Art. 385 — (Autoridad competente) Se considera Agente Oficial de la
Propiedad Industrial a la persona natural que, cumpliendo los requisitos

exigidos en la legislacion vigente, tiene como funciones prestar servicios para
asistir o representar a personas naturales o juridicas para el registro de las
diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos
derivados de éstas, dentro del contenido del mandado que se le confiere.

Capitulo 111 - SOLICITUD DE REGISTRO

Art. 386 — (Presentacion y requisitos) La solicitud de registro de una marca se
presentara ante la Oficina y debera comprender una sola clase de productos o
servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

a) El petitorio contenido en un formulario;

b) Nombre, razon social o denominacién, nacionalidad y direccion del
solicitante;

¢) Lugar de constitucion y domicilio del solicitante, cuando sea una persona
juridica;

d) Nombre del representante legal, cuando sea el caso;

e) Nombre y direccion del apoderado en el pais, cuando el solicitante no tenga
domicilio ni establecimiento mercantil real y efectivo en el pais; f) La marca
cuyo registro se solicite, cuando se trate de una marca denominativa sin grafia,
forma ni color especial;

g) Una reproduccion de la marca en el nimero de ejemplares que determine el
reglamento de esta ley, cuando se trate de marcas denominativas con grafia,
forma o color especial, o de marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con
color o sin él;

h) Una traduccion de la marca, cuando esté constituida por algin elemento
denominativo con significado en un idioma distinto del castellano;

i) Una lista de los nombres de los productos o servicios para los cuales se use
0 se usara la marca, agrupados por clases segun la Clasificacion Internacional
de productos y servicios de Niza, con la indicacion del nimero de clase;

J) Las reservas que se hagan respecto del tipo de letra, color de combinacion
de colores, disefios o caracteristicas de la marca, en la misma disposicion que



aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso. Las reservas que se formulen
sobre elementos que no aparezcan en el modelo careceran de valor;

K) Indicacion concreta de lo que se pide;
I) Los poderes que fuesen necesarios;
m) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

n) Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los articulos 02 y
03, cando fuese aplicable;

0) De ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por la
autoridad que lo otorgd y, de estar previsto en la legislacion interna, del
comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante desea
prevalecerse del derecho previsto en el Articulo 6quinquies del Convenio de
Paris.

p) La firma del solicitante o de su representante legal.
Capitulo IV — DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 387 — (Prioridad en el derecho) 1) El derecho de prioridad comienza a
partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de registro de la marca se
presenta ante la Oficina. 2) No obstante quien haya presentado en regla una
solicitud de registro de marca en un Estado contratante del Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial o en otro pais que acuerde
reciprocidad para estos efectos a las personas con la nacionalidad de alguno de
los Estados contratantes, 0 que tenga una domicilio o establecimiento real y
efecto en alguno de ellos, asi como el causahabiente de esa persona, gozara de
un derecho de prioridad para presentar, en el pais, una 0 mas solicitudes de
registro de la marca de que se trate, para los mismos productos o servicios. 3)
Debe ser considerada como primera solicitud, a los efectos de la
determinacion de la fecha de prioridad, una solicitud anterior que tenga el
mismo objeto que la solicitud presentada en la Oficina, siempre que dicha
solicitud anterior no haya sido rechazada, renunciada o abandonada, sin haber
estado sometida a publicacién ni a examen estatal y sin dejar derechos
subsistentes, y que todavia no haya servido para la reivindicacion de un
derecho de prioridad. 4) De presentacion nacional o regional regular se
entiende toda presentacion que sea suficiente para determinar la fecha en la
cual la primera solicitud fue depositada en la Oficina nacional o regional de
gue se trate, cualesquiera que sean los efectos posteriores de dicha solicitud.
En consecuencia la presentacion de la solicitud ante la Oficina antes de la
expiracion de los plazos previstos en el apartado |, no puede ser invalidada



por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otra presentacion o por
el uso de la marca y estos hechos no daran lugar a ningin derecho de terceros
sobre la marca.

Art. 388 — (Peticion a que se reconozca el derecho de prioridad) 1) El
solicitante puede, en el momento de presentar la solicitud, instar a la Oficina a
gue se reconozca su derecho de prioridad a partir de la fecha en que hubiere
presentado, en una exposicion oficialmente reconocida, productos o servicios
con la marca que pretende registrar, siempre que dicha presentacion, se
hubiera producido dentro de los seis meses anteriores a la fecha de
presentacion de la solicitud. 2) El derecho de prioridad a que se hace
referencia en este articulo no ampliara el plazo de prioridad que se establezca
en virtud del articulo 10, apartado 2. 3) A los efectos de esta ley, se entiende
como fecha de prioridad:

a) La fecha de presentacion de la solicitud, si no se reivindica otro derecho de
prioridad;

b) La fecha de presentacion de la primera solicitud, conforme a la
reivindicacion de prioridad establecida en los articulos anteriores;

c) La fecha de exhibicion de productos o servicios amparados por la marca en
una exposicion, oficialmente reconocida, conforme a la reivindicacion de
prioridad establecida en los articulos anteriores.

Art. 389 — (Duracién del derecho de prioridad) El derecho de prioridad tendra
una duracion de seis meses contados desde el dia siguiente a la presentacion
de la solicitud prioritaria. Una solicitud de registro de marca ya presentada,
que invoque el derecho de prioridad, no serd denegada, revocada ni anulada
por hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio
solicitante o un tercero. Tales hechos no daran lugar a la adquisicion de
ningun derecho de terceros respecto de la marca. El derecho de prioridad se
invocara mediante una declaracion expresa, la cual debera hacerse con la
solicitud de registro o dentro de un plazo de dos meses contados desde la
fecha presentacion de la solicitud.

A la solicitud, o dentro de los tres meses siguientes a su presentacion, debera
adjuntarse una copia certificada de la solicitud prioritaria y la conformidad de
la Oficina que haya recibido dicha solicitud. Este documento quedara

dispensado de toda legalizacién y serd acompafiado de la traduccion
correspondiente en caso de ser necesaria.

Capitulo V — PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE MARCA



Art. 390 — (Fecha de presentacion y datos minimos) Se considerard como
fecha de presentacion de la solicitud, la de su recepcion por la Oficina,
siempre que al momento de la recepcion hubiera contendido por lo menos lo
siguiente:

a) La indicacion que se solicita el registro de una marca;

b) Los datos de identificacion del solicitante o de la persona que presenta la
solicitud, o que permitan a la Oficina comunicarse con esa persona;

c) La marca cuyo registro se solicita, o una reproduccion de la marca
tratdndose de marcas denominativas con grafia, forma o color especiales, o de
marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color;

d) La indicacion expresa de los productos o servicios para los cuales desea
proteger la marca; y

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

Art. 391 — (Derecho a invocar como fecha de presentacion otros hechos) Se
podra invocar como fecha de presentacion de una solicitud de registro de
marca, aquella en que dicha marca haya distinguido productos o servicios, en
una exposicién reconocida oficialmente y realizada en cualquier pais, siempre
que sea solicitada dentro de los seis meses contados a partir del dia en que
tales productos o servicios se exhibieran por primera vez con dicha marca. En
ese caso, se podrd tener por presentada la solicitud desde la fecha de
exhibicion.

Los hechos a que se refiere el presente articulo se acreditardn con una
certificacion expedida por la autoridad competente de la exposicién, en la cual
se mencionara la fecha en que la marca se utilizd por primera vez con relacion
a los productos o servicios de que se trate.

Art. 392 — (Tramite de la solicitud) Presentada la solicitud la Oficina anotara
la fecha y hora de su presentacion, asignard un numero de expediente y
entregarda al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos
presentados.

Se tendrd como fecha de presentacion de la solicitud la fecha de su recepcion
por la Oficina, siempre que al tiempo de recibirse, la misma hubiera contenido
al menos los siguientes requisitos:



a) Que contenga informacién que permita identificar al solicitante o su
representante e indique direccion para recibir notificacién en el pais;

b) Que indique la marca cuyo registro se solicita o, tratandose de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales con o sin color, se acompafia una reproduccion de la
marca:

¢) Que indique los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa
0 se usara la marca; y

d) Que acomparie el comprobante de pago de la tasa establecida.

Capitulo VI — PROTECCION TEMPORAL DE LAS MARCAS QUE
FIGURAN EN UNA EXPOSICION INTERNACIONAL

Art. 393 — (Fecha de exposicion de productos como fecha de presentacion) 1)
El depositante de una marca que, en una exposicion internacional oficial u
oficialmente reconocida, haya hecho figurar productos provistos de esa marca
0 servicios utilizando esa marca, y que solicite el registro de la marca en un
plazo de seis contados desde el dia en que dichos productos o servicios han
figurado por primera vez en la exposicion con esta marca, sera considerado, a
peticion propia, como si hubiese solicitado el registro en esa fecha. 2) La
prueba de la exposicion de los productos provistos de la marca o de los
servicios prestados utilizando la marca sera establecida mediante un
certificado expedido por la autoridad competente de la exposicion; ese
certificado mencionara la fecha en la que la marca se ha utilizado por primera
vez en relacion con los productos o servicios, en la exposicién. 3) La
proteccion temporal concedida por el presente articulo no prolongara los otros
plazos de prioridad invocados por el depositante.

Capitulo VIl - COTITULARIDAD

Art. 394 — (Cotitularidad y su normativa) La cotitularidad de las solicitudes
para los efectos del registro correspondiente cuando no exista acuerdo en
contrario, se regira por las siguientes normas:

a) La modificacion, la limitacion o el desistimiento de una solicitud en tramite
debe hacerse en comdn;

b) Cada cotitular puede usar personalmente el signo distintivo objeto de la
solicitud o el registro; pero debe compensar equitativamente a los cotitulares
que no exploten ni usen el signo ni hayan concedido una licencia para el uso
de este. En defecto de acuerdo, la compensacion seré fijada por el tribunal
competente;



¢) La transferencia de la solicitud o el registro se hara de comun acuerdo, pero
cada cotitular puede ceder por separado su cuota; los deméas gozaran del
derecho de un tanteo durante un plazo de tres meses contados desde la fecha
en que el cotitular les notifique su intencion de ceder su cuota;

d) Cada cotitular puede conceder a terceros una licencia no exclusiva de uso
del signo distintivo objeto de la solicitud o del registro; pero debe compensar,
equitativamente a los cotitulares que no usen el signo ni hayan concedido una
licencia de su uso. En defecto de acuerdo, la compensacion sera fijada por el
tribunal competente;

e) Una licencia exclusiva de explotacion o de uso solo puede concederse de
comun acuerdo;

f) Cualquier cotitular puede notificar, a los demaés, que abandona en beneficio
de ellos su cuota de la solicitud o registro, con lo cual queda liberado de toda
obligacion frente a ellos, a partir de la inscripcion del abandono en el registro
correspondiente o cuando se trate de una solicitud, a partir de la notificacion
del abandono a la Oficina. La cuota abandonada se repartira entre los
cotitulares restantes, en proporcién a sus derechos en la solicitud o el registro;

g) Cualquier cotitular puede iniciar las acciones correspondientes en caso de
infraccion del derecho.

Las disposiciones del derecho comun sobre la copropiedad se aplicaran en lo
previsto en el presente articulo.

Capitulo VIII - MODIFICACIONES

Art. 395 — (Modificaciones o correcciones) El solicitante de un registro de
marca podra modificar o corregir la solicitud en cualquier momento del
tramite. Del mismo modo podra pedir la correccion de cualquier error
material. Asimismo, la Oficina podra sugerir al solicitante modificaciones a la
solicitud en cualquier momento del tramite. No se admitira ninguna
modificacidn ni correccién si implica un cambio esencial de la marca o una
ampliacion de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud
inicial; pero la lista podra reducirse o limitarse. Dicha propuesta de
modificacidn se tramitara de conformidad con lo establecido en el siguiente.
El pedido de modificacion o de correccién de una solicitud de registro de
marca se conformard a lo dispuesto en la ley y contendra los siguientes
elementos:

a) Datos generales del solicitante o titular, del apoderado o representante en su
caso;



b) Indicacion de la solicitud o solicitudes objeto de modificacion;
¢) Indicacién de la (s) modificacion (es) o cambio (s);

d) Relacion de documentos anexos;

e) Lugar para notificaciones;

f) Nombre y firma del solicitante.

Cuando la misma modificacién o correccién afectara a una o mas solicitudes o
registros, podréa solicitarse para todos ellos mediante un Gnico pedido.

Capitulo IX — DIVISION DE LA SOLICITUD

Art. 396 — (Momento en el que se puede solicitar la division. Requisitos) El
solicitante podré dividir su solicitud en cualquier momento del tramite, a fin
separar en dos 0 mas solicitudes los productos o servicios contenidos en la
lista de la solicitud inicial. No se admitira una division si ella implicara una

ampliacion de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud
inicial, pero se podra reducir o limitar la lista. Cada solicitud fraccionaria
conservara la fecha de presentacion de la solicitud inicial y el derecho de
prioridad, cuando correspondiera. A partir de la divisién, cada solicitud
fraccionaria sera independiente. La publicacion de la solicitud efectuada antes
de hacerse la division, surtird efectos para cada solicitud fraccionaria.

El pedido de division se hara conforme lo establecido en esta ley y contendra
al menos los siguientes elementos:-

a) Datos generales del solicitante, representante o apoderado;
b) Datos de la solicitud objeto de division;

¢) Nueva lista de productos o servicios;

d) Relacion de documentos anexos;

e) Lugar para notificaciones;

f) Nombre y firma del solicitante.

El pedido de divisién se presentara acompafiado del comprobante de pago de
la tasa establecida, sin el cual no se le dara tramite.



A efectos de formar cada solicitud fraccionaria, el solicitante presentara las
nuevas listas de productos y servicios agrupados segun corresponda para cada
una, y copias de los documentos contenidos en la solicitud inicial. La Oficina
autenticara las copias que fuesen necesarias para constituir el expediente de
cada solicitud fraccionaria.

Si antes de presentarse al pedido de division se hubiese notificado alguna
omision o deficiencia, no se atendera la division mientras no se hubiese
subsanado el error u omisién que dio lugar a la notificacion.

Art. 397 — (Tramite por separado de cada solicitud fraccionaria) A cada
solicitud fraccionaria se le asignara un nuevo numero y contendra la
identificacion del numero de la solicitud inicial. Efectuada la division, cada
solicitud fraccionaria se tramitara por separado como si se hubieran
presentado de manera independiente desde el inicio. La publicacion de la
solicitud efectuada antes de la division surtird efectos para cada solicitud
fraccionaria.

Capitulo X — EXAMEN DE FORMA, PUBLICACION, OPOSICION

Art. 398 — (Correccion de errores) Si la agrupacion o la clasificacion de los
productos o servicios indicados en la solicitud de registro fuese incorrecta, la
Oficina lo notificara al solicitante indicando cuando fuese el caso quien
enterara la tasa establecida de conformidad con esta Ley. Cuando uno mas de
los productos o servicios incluidos en la lista de la solicitud se hubiera
designado en términos generales o imprecisos o que fueran incomprensibles o
incorrectos, la Oficina lo notificara al solicitante para que corrija la lista
observando lo previsto en la ley. En caso de haberse efectivo el
apercibimiento de abandono de la solicitud, la Oficina dictara de oficio la
resolucion correspondiente notificando al solicitante. El expediente de la
solicitud se archivara.

Art. 399 — (Examen de forma) La Oficina examinara, dentro de 15 dias
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, si las mismas
cumplen con los requisitos de forma previstos en los articulos 02 y 03. Si del
examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que
hace referencia el parrafo precedente, la Oficina notificara el solicitante para
que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la
fecha de notificacion.

Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerard abandonada y perdera su
prelacion.



Si la solicitud de registro reune los requisitos formales establecidos en el
presente capitulo la Oficina ordenara la publicacion.

Art. 400 — (Publicacion y contenido) Efectuados los examenes de forma la
Oficina ordenara anunciar la solicitud mediante la publicacién, en el Boletin.
El aviso que se publique contendra:

a) Nombre del solicitante;

b) Nombre del representante o del apoderado, cuando exista;
c) Fecha de presentacion de la solicitud;

d) Numero de la solicitud,;

e) Marca tal como se haya solicitado;

f) Lista de los productos o servicios a los cuales se les aplicara la clase
correspondiente.

Art. 401 — (Plazo para presentar observaciones) Cualquier persona interesada
podra presentar, en el término de sesenta dias contados a partir de la fecha de
circulacion del Boletin, donde aparezca la marca, observaciones con base en
algunas de las prohibiciones previstas, expresando sus fundamentos y
acompafiando los documentos en que basan dicha pretension. Quien hiciera
observaciones no pasara por ello a ser parte en el procedimiento de concesidn
del registro.

Art. 402 — (Oposicion fundamentada. Prueba) Dentro del plazo de sesenta dias
siguientes a la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interés, podra
presentar, por una sola vez, oposicion con los fundamentos de hecho y de
derecho: debera acompafarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen y que
pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la Oficina otorgara, por una sola vez un plazo adicional
de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la oposicion. Las
oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas
nacionales.

No procederan oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis
meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el
Capitulo 1V, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido
con la solicitada.

Art. 403 — (Tramite de la oposicion) Si se hubiere presentado oposicion, la
Oficina notificara al solicitante para que dentro de los sesenta dias siguientes



haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.
A solicitud de parte, la Oficina otorgara, por una sola vez, un plazo adicional
de treinta dias para presentar las pruebas que sustenten la contestacion.

Una oposicion sustentada en el uso anterior de la marca se declarard
improcedente, si el opositor no acredita haber solicitado, ante la Oficina,
registrar la marca usada. La Oficina acumulara los expedientes relativos a la
solicitud de registro objeto de la oposicion y a la solicitud de registro de la
marca usada, a fin de resolverlos conjuntamente.

El opositor debe presentar la solicitud dentro de los quince dias contados a
partir de la presentacion de la oposicion. Cuando quede probado el uso
anterior de la marca del opositor y se hayan cumplido los requisitos fijados en
esta ley para registrar la marca, se le concedera el registro. Podra otorgarse
también el registro de la marca contra la cual sea susceptible de crear
confusion; en tal caso, la Oficina podra reducir o limitar la lista de los
productos o servicios para los cuales podra usarse cada una de las marcas, y
podra establecer otras condiciones relativas a su uso, cuando sea necesario
para evitar riesgos de confusion.

Art. 404 — (Inadmision al tramite de oposicidén) La Oficina no considerara
admitidas a tramite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los
siguientes casos:

a) Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la
solicitud contra la cual se interpone la oposicion;

b) Que la oposicion fuere presentada extemporaneamente;
¢) Que non haya pagado las tasas de tramitacidn correspondientes.

Art. 405 — (Contestacion fundamentada a la oposicion) La contestacion a la
oposicién deberd presentarse indicando los fundamentos de hecho y de
derecho en que se base, acompafiando ofreciendo las pruebas que fuesen
pertinentes. Si las pruebas no se acompafiaran a la contestacién, deberan
presentarse dentro de los treinta dias calendarios siguientes a su presentacion.

Cuando la oposicion se funde en el uso de buena fe de una marca de
conformidad con lo previsto en la ley, el interesado, previo la presentacién de
la oposicion debera presentar la solicitud de registro de la marca y tendra que
probar que la ha utilizado por lo menos durante seis meses. Asimismo, cuando
se presentare una oposicion a la solicitud de registro del que se ha usado la
marca, este deberd probar su uso por el tiempo sefialado.



Para los efectos de prioridad, las partes una vez presentada la oposicion
podran convenir en el nombramiento de uno 0 mas arbitros o arbitradores para
la solucion de la oposicion.

Vencido el plazo establecido, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la
Oficina procederé a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la Oficina se pronunciara sobre éstas y

sobre la concesion o denegatoria del registro de la marca mediante resolucion.

Cuando la solicitud hubiera sido objeto de oposicion, la Oficina resolvera
teniendo en cuenta cualquier acuerdo manifestado por las partes sobre la
limitacion de la lista de productos o servicios o la manera en que se usaran las
marcas respectivas en el comercio. La Oficina no aceptarda un acuerdo que
suponga efectuar dos o mas registros de la misma marca a nombre de personas
diferentes para distinguir productos o servicios idénticos.

Capitulo X1 - EXAMEN DE FONDO

Art. 406 — (Examen que determine si la marca se encuentra en alguna
prohibicion o causal de irregistrabilidad. Tramite.) La Oficina examinara si la
marca incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los articulos 03 y 04
de esta ley. En caso de la marca esté comprendida en alguna de las
prohibiciones referidas, la Oficina notificara al solicitante indicandole, las
objeciones que impiden el registro, y dandole un plazo de treinta dias habiles,
a partir de la notificacidn correspondiente para que conteste.

Transcurrido el plazo sefialado sin que el solicitante haya contestado, o si aun
habiendo respondido, la Oficina estima que subsisten las objeciones
planteadas, se denegara el registro mediante resolucién fundamentada.

Art. 407 — (Resolucién fundamentada) Si se han presentado una o mas
oposiciones, seran resueltas, junto con lo principal de la solicitud, en un solo
acto y mediante resolucion fundamentada. Cuando no se justifiqgue una
negacion total del registro solicitado o la oposicion presentada es limitada y la
coexistencia de ambas marcas no es susceptible de causar confusion, el
registro podra concederse solamente para algunos de los productos o servicios
indicados en la solicitud o concederse con una limitacion expresa para
determinados productos o servicios.

No se denegara el registro de una marca por la existencia de un registro
anterior si se indica la defensa prevista sobre la cancelacion del registro por
falta de uso de la marca y resulta fundada.



De no haberse presentado ninguna oposicion dentro del plazo establecido, la
Oficina procedera a registrar la marca.

Decursados los términos a que se hace referencia en los parrafos anteriores la
Oficina procedera a realizar el examen sustantivo o de fondo el cual debera
concluirse antes que se expire el término de un afio contado desde la fecha de
la presentacién, de la solicitud. EI examen sustantivo incluira el examen
relativo a las prohibiciones absolutas y relativas, y de los documentos
presentados como observaciones u oposiciones.

A los efectos de realizar el examen de la solicitud, si ello fuese necesario o las
circunstancias asi lo aconsejaran, la Oficina podrad pedir informes o
documentos al solicitante o a terceros.

Art. 408 — (Informe conclusivo del examen) 1) Una vez concluido el examen,
el Jefe del Departamento encargado del examen de marcas y otros signos
distintivos emitird el Informe Conclusivo del Examen, donde se pronunciara
de forma preliminar sobre la concesion o denegacién del registro de la marca.
Si se hubiesen presentado observaciones u oposiciones se resolveran en este
mismo acto. 2) Si el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad
0 para parte de los productos o servicios para los cuales se solicite, el informe
se pronunciara por desestimar la solicitud para los productos o servicios
afectados. 3) Cuando no se justificara una denegacion total del registro
solicitado, o cuando la observacién u oposicién que se hubiese presentado
fuese limitada y la coexistencia de la marca para la que se interesa el registro
con otra marca previamente registrada no fuese susceptible de causar
confusion, el informe pronunciard por conceder el registro solo para algunos
de los productos o servicios indicados en la solicitud, concederse con una
limitacion expresa para determinados productos o servicios o concederse sélo
respecto a determinados elementos que integren la marca. También se podra
establecer otras condiciones relativas al uso de las marcas cuando ello fuese
necesario para evitar cualquier riesgo de confusion. 4) Si la marca solicitada
fuere idéntica o semejante a otra que se encuentre en tramite de registro, la
Oficina dictara providencia, dejandola en suspenso hasta se resuelva la que se
esta tramitando. Si la resolucidn denegare ésta, que recayere fuere negativa, la
solicitud declarada en suspenso, se tramitara de conformidad con esta ley.

Art. 409 — (Notificaciones del informe. Recurso de alzada) El informe se
notifica al solicitante y al tercero que hubiese presentado oposicion para que,
en caso de inconformidad, interpongan recurso de alzada, mediante escrito

motivado, por una sola vez, ante el Director General de la Oficina, en el plazo
de treinta dias contados de la fecha de notificacion, previo pago de la tarifa
que se establezca.



La Oficina, si lo juzga util para tomar una decision, podra invitar a las partes a
una conciliacion.

Decursado el término establecido en este articulo, el Director General de La
Oficina dictara Resolucion concediendo o denegando el registro, habida
cuenta del recurso de alzada si este fuera presentado. La Resolucién se
notificara a las partes publicandose referencia en el Boletin.

Si se resuelve la concesion del registro, la Oficina notificara la resolucion al
solicitante a fin de que pague la tasa complementaria dispuesta. Si, dentro del
mes siguiente a la fecha en que se notifico la resolucion, el solicitante no ha
pagado la tasa, la resolucion quedara sin efecto y el expediente se archivara
sin mas tramite.

La Oficina expedird al titular un certificado de registro de la marca, el cual
contendra los datos incluidos en el registro correspondiente y los fijados por
las disposiciones complementares.

Podra permitirse la coexistencia de las marcas semejantes, cuando exista un
acuerdo por escrito entre las partes interesadas, salvo que tal coexistencia
causare confusién con el pablico. Para efectos de examen de la marca, ésta
debera ser analizada, en su conjunto sin separar los elementos que la
conforman.

Capitulo X1l — DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD O DE LA
OPOSICION

Art. 410 — (Desistimiento de la oposicién y contenido) Toda persona que
hubiera presentado una solicitud u oposicion ante la Oficina podra desistir de
ellas, cualquier que sea el estado de su tramite. Tal hecho motivara que la
solicitud u oposicion se tenga como si no se hubiere formulado. El
desistimiento de la solicitud o de la oposicidn no dara derecho al reembolso de
la tasa que se hubiese pago ni de la fianza en efectivo, respectivamente,
debiendo esta Gltima ingresar el registro.

El desistimiento de una solicitud de registro de marca o de la oposicion
contendra al menos los siguientes elementos:

a) Datos generales del solicitante, titular, representante o apoderado;

b) Indicacion de la solicitud objeto de desistimiento, clasificacion, lugar para
notificaciones, nombre y firma del solicitante.

Podra desistirse de dos o més solicitudes en tramite mediante un Unico acto. A
estos efectos quien desista debera identificar cada una de las solicitudes objeto



del desistimiento. La Oficina acumulara los expedientes de cada solicitud a fin
de pronunciarse sobre el desistimiento. Presentado el desistimiento la Oficina
resolvera ordenando el archivo de la solicitud correspondiente.

Capitulo XIlI — RETIRADA, LIMITACION Y DIVISION DE LA
SOLICITUD

Art. 411 — (Retiro de la solicitud. Limitacion de productos o servicios.
Division de la solicitud) El solicitante podra en todo momento retirar su
solicitud de marca o imitar la lista de los productos o servicios que aquélla
contenga.

El solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o
servicios podra dividir la solicitud o registro de ésta en dos 0 mas solicitudes o
registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en
la solicitud o registro inicial.

La division de la solicitud o registro de la marca sélo podra efectuarse durante
los procedimientos de registro o recurso y solo sera aceptada si, con dicha
division, el suspenso, la oposicion o el recurso quedaran circunscritos a una de
las solicitudes o registros divisionales.

No se admitird una division si ella implicara una ampliacion de la lista de
productos o servicios de la solicitud inicial, pero se podra reducir o limitar
dicha lista.

También podréa efectuarse la division de la solicitud o del registro cuando se
solicite una transmisién parcial de los mismos.

Las solicitudes o registros divisionales conservaran la fecha de presentacién
de la solicitud o registro inicial y el beneficio del derecho de prioridad si lo
hubiere. A partir de la divisién, cada solicitud fraccionada sera independiente.
La publicacién de la solicitud efectuada antes de hacerse la division surtira
efectos para cada solicitud fraccionada. No obstante, se publicard un aviso de
cada division, en el Boletin.

La division estard sujeta a lo que se establezca reglamentariamente y dara
lugar al pago de la tasa correspondiente.

Capitulo XIV — RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS

Art. 412 — (Causas que fundamentan el establecimiento de derechos. Tramite)
1) El titular o el solicitante de una marca o cualquier otra parte en un
procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado, toda la
diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un
plazo con respecto a dicha Oficina, sera, previa solicitud, restablecido en sus



derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en
virtud de las disposiciones de esta ley la pérdida de un derecho. En el caso de
que el plazo correspondiera a la interposicién de un recurso tendra como
consecuencia su admision a tramite. 2) La solicitud deberd presentarse por
escrito a partir del cese del impedimento, en la forma y plazo que
reglamentariamente se establezcan. El tramite incumplido deberé realizarse en
ese plazo. La solicitud sélo sera admisible en el plazo de un afio a partir de la
expiracion del plazo no observado. Si se hubiere dejado de presentar la
solicitud de renovacion, se deducira del periodo de un afio el plazo
suplementario de seis meses a que se refiere la ley. 3) La solicitud debera
motivarse, indicandose los hechos y las justificaciones que se aleguen en su
apoyo. Solo se tendra por presentada cuando se hay pagado la tasa de
restablecimiento de derechos. 4) Sera competente para resolver la solicitud el
organo que lo sea para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.
5) Cuando se restablezca en sus derechos al solicitante o al titular de una
marca, éste no podra alegar sus derechos contra un tercero que, de buena fe,
hubiese comercializado productos o hubiere prestado servicios bajo un signo
idéntico o similar a la marca durante el periodo comprendido entre la pérdida
del derecho sobre la solicitud o sobre la marca y la publicacion de la mencidn
del restablecimiento de ese derecho. 6) No procedera el restablecimiento del
derecho sobre la solicitud o sobre la marca cuando en el periodo comprendido
entre la pérdida de aquél y la presentacion de la solicitud de restablecimiento
un tercero haya solicitado o registrado de buena fe un signo idéntico o similar.
7) Contra la resolucién que restablezca en sus derechos al solicitante podra
interponer recurso el tercero interesado.

Capitulo XV — SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS DE
TRAMITACION

Art. 413 — (Causas de la suspension de procedimientos) La Oficina podra
suspender el procedimiento de tramitacion:

a) Cuando la oposicion se funde en una solicitud anterior de registro, hasta

el momento en que recaiga una resolucion sobre dicha solicitud que ponga fin
a la via administrativa;

b) A instancia del solicitante que hubiera entablado una accion de nulidad,
caducidad o reivindicacion del signo anterior oponente, hasta que recaiga
sentencia firme, y sin perjuicio de que sea decretada judicialmente;

c) Cuando sea presentada una solicitud de division, por el tiempo preciso para
la resolucion de la misma;



d) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la suspension pueda
en éste caso exceder de seis meses.

Capitulo XVI — ARBITRAJE

Art. 414 — (Ambito de aplicacion del arbitraje. Prohibiciones relativas,
convenio arbitral y requisitos) 1) Los interesados podran someter a arbitraje
las cuestiones litigiosas surgidas con ocasion del procedimiento para el
registro de una marca, de conformidad con lo establecido en el presente
articulo. 2) El arbitraje solo podra versar sobre las prohibiciones relativas
previstas en esta ley. En ningun caso podra someterse a arbitraje cuestiones

referidas a la concurrencia 0o no de defectos formales o prohibiciones
absolutas de registro. 3) EI convenio arbitral sélo sera valido si esta suscrito,
ademas de por el solicitante de la marca:

a) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren causado la
denegacion de la marca y, en su caso, por sus licenciados exclusivos inscritos;

b) Por los titulares de los derechos anteriores que hubieren formulado

oposicidn al registro de la marca y, en su caso, por sus licenciados exclusivos
inscritos;

¢) Por quienes hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el
mismao.

4) EIl convenio arbitral debera ser notificado a la Oficina por los interesados
una vez finalizado el procedimiento administrativo de registro de la marca y
antes de que gane firmeza el acto administrativo que hubiera puesto término al
mismo. 5) Suscrito el convenio arbitral, y mientras subsista, no cabra
interponer recurso administrativo alguno de caracter ordinario, declarandose
la inadmisibilidad del mismo. 6) El laudo arbitral firme producira efectos de
cosa juzgada, y la Oficina procedera a realizar las actuaciones necesarias para
su ejecucion.

Capitulo XVII — INSCRIPCION DE MARCA Y SUS EFECTOS

Art. 415 — (Procedimiento y requisitos) La inscripcién de una marca podra
realizarse manualmente o mediante cualquier medio mecanico, electrénico o
informatico adecuado y debera contener:

a) Nombre, domicilio y nacionalidad del titular y lugar de constitucion, si
fuere persona juridica;

b) Nombre del representante del titular, cuando fuese el caso;



c) La marca si ésta es puramente denominativa y, cuando se trate de marcas
denominativas con grafia, forma o color especiales, o de marcas figurativas,
mixtas o tridimensionales con o sin color, se adherira una reproduccion de la
misma;

d) Una reproduccion de la marca registrada cuando fuese denominativa con
grafia, forma, colores especiales, figurativa, mixta, tridimensional, con o sin
color;

e) Indicacion del color o colores reservados, si se hubiera reservado uno 0 mas
colores o combinacion de colores;

f) Una lista de los productos o servicios que distingue la marca, con indicacion
del nimero de la clase;

g) Las reservas o renuncias especiales relativas a tipos de letras, colores y sus
combinaciones;

h) Las fechas en que se publicé el edicto en el Boletin;

i) La fecha de inscripcion de la marca en el registro respectivo y la firma del
Registrador de la Oficina;

J) Si se hubiere invocado prioridad, el nombre del pais o de la oficina regional
en la cual se presentd la solicitud prioritaria su fecha de presentacion y
nlimero, si se hubiese asignado;

K) EI numero y la fecha de la solicitud de registro de la marca;
) EI nimero del registro, fecha y firma del Registrador;
m) En su caso, los datos de la declaracién de prioridad indicados;

n) La fecha de vencimiento del registro, que se determinara a partir de la fecha
de la resolucién por la cual se concedio el registro;

0) Toda renuncia o limitacion relativa a la manera en que podra usarse la
marca en el comercio;

p) Toda renuncia o limitacién relativa a los productos o servicios para los
cuales se usara la marca.

La Oficina entregara al titular el certificado de registro de la marca, el que
podra ser una fotocopia certificada de la inscripcion y que, en todo caso,
debera contener los datos que aparezcan en la inscripcion correspondiente.
Una copia del certificado de registro debe agregarse al expediente respectivo.



El registro de una marca se hara sin perjuicio del mejor derecho de tercero y
bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante de la misma.

Capitulo XVIII — DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES

Art. 416 — (Derecho que confiere el registro) El registro de la marca confiere a
su titular el derecho exclusivo de usarla en el trafico econdmico. El titular de
una marca ya registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que, sin su
consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales,
signos idénticos o similares para bienes o servicios iguales o parecidos a los
registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de
confusion. Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los
derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, Sin su
consentimiento, ejecuten alguno de los siguientes actos:

a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos o servicios para los cuales fue registrada la marca o sobre

productos, envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de esos
productos relacionados con los servicios para los cuales se registro la marca;

b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales después de haberla
aplicado o colocado sobre los productos o servicios referidos en el literal
precedente;

c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales
analogos, que reproduzcan o contengan la marca, asi como

comercializar o detentar tales materiales;

d) Rellenar o volver a usar, con fines comerciales, envases, envolturas o
embalajes identificados con la marca;

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o
servicios, cuando tal uso pueda causar confusién o el riesgo de asociacion con
el titular del registro. Tratando-se del uso de un signo idéntico para productos
0 servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

f) Usar el comercio un signo idéntico o similar a la marca para productos o
servicios cuando tal uso pueda causarle al titular o al derechohabiente del
registro un dafio econémico o comercial injusto, por una disminucién de la
fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento
injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso;

g) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese



causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razon
de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de
la marca, o por razon de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca
0 de su titular;

h) Usar publicamente un signo identico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la
marca, 0 un aprovechamiento de su prestigio;

I) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios designados con la marca;

J) Importar, exportar, almacenar o transportar productos designados con la
marca;

k) Usar la marca en la publicidad, en las publicaciones, en documentos
comerciales o en comunicaciones escritas u orales;

[) Usar la marca en redes de comunicacion, telematicas y como nombre de
dominio;

m) Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para
identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha
registrado la marca, o para productos o servicios diferentes, aun si estan
comprendidos en otra clase de la clasificacion marcaria, cuando pudieren
causar confusién o riesgo de asociacion con esa marca o implicaren un
aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca

0 pueda provocar el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea
la manera o medio por en cual se hubiese hecho conocido el signo;

n) Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicacién o la colocacion de la marca
0 un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no
autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los
cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios diferentes
cuando pudieran causar confusion y también sobre productos que se
relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca,
0 sobre envases, envolturas, empaques, embalajes o acondicionamiento de
tales productos, cuando esto pudiere provocar confusion o un riesgo de
asociacion de la marca con ese tercero o implicarse un aprovechamiento de la
notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera
que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;



0) Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importacion o
internacion de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas
en la literal b) que antecede;

p) El resarcimiento de los dafos y perjuicios que se le hubieren causado por el
uso, empleo, aplicacion, colocacion, importacion o internacion indebidos;

g) Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar
criminalmente a los responsables;

r) Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas en esta ley, en los
casos mencionados en los literales b) y c) de éste parrafo y, también, contra
quienes:

I. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la
misma se hubiese aplicado o colocado legitimamente en los productos; 1.

Sin autorizacion del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas u otros
materiales que produzcan o contengan la marca;

I11. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o
embalajes que lleven la marca con el propésito de dar la apariencia que
contienen el producto original; y

IV. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

s) Demandar la intervencién de las autoridades competentes, a fin de que se
protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y también
para evitar una posible infraccién y los dafios econdmicos o comerciales
derivados de una infraccion, o del debilitamiento de la fuerza distintiva o del
valor comercial de sus marcas, o de un aprovechamiento injusto del prestigio
de la marca o de su titular; y

t) Demandar de la autoridad judicial competente la cancelacion o traspaso del
registro de un nombre de dominio obtenido de mala fe, cuando constituya la
reproduccién o imitacién de un signo notoriamente conocido, cuyo uso es
susceptible de causar confusién o un riesgo de asociacion o debilite o afecte
su fuerza distintiva.

Para efectos de lo dispuesto en la literal d) anterior, los siguientes actos, entre
otros, constituyen uso o aplicacién indebidos de un signo distintivo en el
comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios comprendidos en los casos previstos en este articulo;



2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos;

3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se
realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del pais, sin perjuicio
de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables; y

4. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificacion u ornamentacion del producto o servicio, elaborarlos o
prestados, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar
0 almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la
posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algun
acto que conforme a las letras anteriores estaria prohibido.

Art. 417 — (Derecho a impedir se suprima la marca) El titular de una marca
registrada podra impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha
marca sin su expreso consentimiento, si bien no podra impedir que afiadan por
separado marcas 0 signos distintivos propios, que ello no menoscabe la
distintividad de la marca principal. Las disposiciones de este articulo se
aplicardn a la marca no registrada notoriamente conocida, en el sentido del
articulo 6 bis del Convenio de Paris.

Art. 418 — (Pedir que en la publicacion de la marca se indique que esta
registrada) Reproduccion de la marca en diccionarios. Si la reproduccion de
una marca en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar diera la
impresion de que constituye el término genérico de los bienes o servicios para
los que esta registrada la marca, el editor, a peticién del titular de la marca,
velard por que la reproduccién de ésta vaya acompafiada, a mas tardar en la
siguiente edicion de la obra, de que trata de una marca registrada.

Art. 419 — (Ejercitar acciones en defensa de los derechos) El titular de una
marca registrada podra ejercer todas las acciones que la presente ley u otras
normas autoricen frente a terceros que, sin su consentimiento, utilicen la
marca registrada infringiendo los derechos que esta ley le concede. Las
condiciones y los efectos del registro seran idénticos para todas las marcas,
con independencia de que el registro se solicite para productos, para servicios
0 para productos y servicios. Los derechos dimanantes de los registros de las
diferentes modalidades son transmisibles por cualquier forma de las admitidas
en Derecho.

Art. 420 — (No obstaculizar a terceros el derecho que le asigna esta normativa)
Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada,
utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudonimo, un nombre
geografico o cualquier otra indicacion cierta relativa a la especie, calidad,
cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccion de sus



productos o de la presentacion de sus servicios u otras caracteristicas de éstos,
siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal
uso se limite a propositos de identificacion o de informacion y no sea capaz de
inducir al publico a confusion sobre la procedencia de los productos o
servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un
tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa,
ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o
servicios legitimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o
adecuacion de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los
productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se
limite al propdsito de informacion al publico y no sea susceptible de inducirlo
a confusion sobre el origen empresarial de los productos o servicios
respectivos.

Art. 421 — (Limitaciones al derecho sobre la marca). El registro de una marca
no conferira el derecho de prohibir que un tercero use con relacion a
productos o servicios legitimamente colocados en el comercio:

a) Su nombre o direccion, o los de sus establecimientos mercantiles;

b) Indicaciones o informaciones sobre las caracteristicas de sus productos o
servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilizacion, origen
geografico o precio, y ¢) Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad,
utilizacion, aplicacion o compatibilidad de sus productos o servicios, en
particular con relacion a piezas de recambio o accesorios.

La limitacion referida en el parrafo anterior, operara siempre que tal uso se
haga de buena fe y o sea capaz de causar confusion sobre la procedencia
empresarial de los productos o servicios.

Art. 422 — (Agotamiento del derecho). El registro de la marca no confiere a su
titular el derecho de prohibir la libre circulacion de los productos que la lleven
legitimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el pais o en el
extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o
econdémicamente vinculada a éste, a condicion de que esos productos y los
envases 0 embalajes estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen
sufrido ninguna modificacién, alteracién o deterioro.

A los efectos del parrafo anterior, se entendera que dos personas estan
econdmicamente vinculadas cuando wuna pueda ejercer directa ©
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer
tal influencia sobre ambas personas.



Art. 423 (No impedir el ejercicio de terceros) El registro de una marca no dara
derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese
introducido en el comercio en cualquier pais por el titular del registro o por
otra persona con consentimiento del titular o econdmicamente vinculada a él,
en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen
en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificacion,
alteracion o deterioro.

A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan
econémicamente vinculadas cuando wuna pueda ejercer directa o
indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la
explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer
tal influencia sobre ambas personas.

Art. 424 — (Respetar el registro en la region. Limitaciones) Cuando en la
subregion existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de
titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se
prohibe la comercializacién de las mercancias o servicios identificados con
esa marca en el territorio del respectivo Pais, salvo que los titulares de dichas
marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercializacion.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberan adoptar las previsiones
necesarias para evitar la confusion del pablico respecto del origen de las
mercancias o0 servicios de que se trate, incluyendo a la identificacion del
origen de los productos o servicios en cuestion con caracteres destacados y
proporcionales a los mismos para la debida informacion al puablico
consumidor. Esos acuerdos deberan inscribirse en la Oficina y respetar las
normas sobre practicas comerciales y promocion de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibira la importacion de un producto o servicio
que se encuentre en la situacion descrita en el primer parrafo de este articulo,
cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del pais importador,
salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la Oficina, que la no
utilizacion de la marca obedece a causas justificadas.

Cuando la marca conste de un nombre geogréafico, no podra comercializarse el
producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar
de fabricacién del producto.

Art. 425 — (Elementos no protegidos en marcas complejas) Cuando la marca
consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos
nominativos o graficos, la proteccion no se extenderd a los elementos
contenidos en ella que fuesen de uso comdn o necesario en el comercio.



Art. 426 — (Adopcion de una marca ajena como razon social o denominacién)
No podra inscribirse en un registro publico, una empresa 0 una persona
juridica, cuyo nombre, razon social o denominacion incluya un signo
distintivo protegido a nombre de un tercero, si con ello se pudiera causar
confusion, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito.

Art. 427 — (Indicacién de procedencia de productos) Todos los productos que
se comercialicen en el pais deberan indicar claramente en idioma espafiol el
lugar de produccion o de fabricacion del producto, el nombre del productor o
fabricante, y el vinculo o relacion entre dicho productor o fabricante y el
titular de la marca que se usa sobre el producto, cuando no fuesen la misma
persona, sin perjuicio de las normas sobre etiquetado o informacion al
consumidor que fuesen aplicables.

Art. 428 — (Proteccion provisional) 1) EI derecho conferido por el registro de
la marca sélo se podra hace valer ante terceros a partir de la publicacion de su
concesion. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular,
desde la fecha de su publicacion, una proteccion provisional consistente en el
derecho a exigir una indemnizacion razonable y adecuada a las circunstancias,
si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de
publicacion de la concesion, un uso de la marca que después de ese periodo
quedaria prohibido. 2) Esa misma proteccion provisional sera aplicable aun
antes de la publicacion de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera
notificado la presentacion y el contenido de ésta. 3) Se entiende que la
solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el
apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando
hubiese sido denegada en virtud de una resolucion firme. 4) La proteccién
provisional prevista en este articulo sélo podra reclamarse después de la
publicacion de la concesion del registro de la marca.

Capitulo XIX — DERECHOS DE PRECEDENCIA

Art. 429 — (Limitacién del registro) El registro de una marca no producira
efecto alguno contra:1) Un tercero que de buena fe explotaba en territorio
nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusién, para los
mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese
empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El
tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres
afios siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera
tramitar y obtener la declaracién de nulidad de éste, y 2) Cualquier persona
que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la
marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido
licitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona
a quien se le haya dado licencia. Queda comprendida en este supuesto la



importacion de los productos legitimos a los que se aplica la marca, que
realice cualquier persona para su uso, distribucion o comercializacion en el
pais, en los térmicos e condiciones que sefiales el reglamento de esta ley, y 3)
Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacion o razon
social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, 0
a sus establecimientos, o lo uso como parte de su nombre comercial, siempre
que lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y que tenga
caracteres que lo distingan claramente de un homonimo ya registrado como
marca o publicado como nombre comercial. La realizacion de cualquier
actividad contemplada en el presente articulo no constituird infraccion
administrativa o delito en los términos de esta ley.

Capitulo XX - DURACION, RENOVACION Y MODIFICACION DE LA
MARCA REGISTRADA

Art. 430 — (Plazo de duracién del derecho) El registro de una marca se otorga
por diez afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud y podra
renovarse por periodos sucesivos de diez afios. Podra

renovarse indefinidamente por periodos iguales y sucesivos de diez afos,
contados a partir de la fecha del vencimiento precedente.

Art. 431 — (Renovacion) 1) El registro de la marca se renovara previa solicitud
del titular de la misma o de sus derechohabientes, presentada ante la Oficina,
que debera acreditar esta cualidad en la forma que se disponga
reglamentariamente. Si la solicitud no fuera presentada ante la Oficina, el
organo que la reciba la remitira, junto con la documentacion que se acompafie,
en el plazo de cinco dias a la Oficina, contando el plazo para su resolucién a
partir de la recepcion del expediente. 2) La solicitud se presentara
acompafiada del justificante de pago de la tasa de renovacion, cuya cuantia
vendra determinada por el nimero de clases que comprenda la solicitud de
renovacion. 3) La solicitud se presentara y la tasa se abonara en los seis meses
anteriores a la expiracion del registro. En su defecto, podra hacerse todavia de
forma valida en un plazo de seis meses a partir de la expiracion del registro,
con la obligacion de satisfacer, de forma simultanea, un recargo del 25 por
ciento de la cuota si el ingreso tiene lugar durante los tres primeros meses, y
de un 50 por ciento si se efectla dentro de los tres siguientes. 4) Si la tasa de
renovacion o, en su caso, los recargos no fueran abonados en su totalidad, se
concedera la renovacion respecto de aquellas clases totalmente pagadas,
siguiendo el orden de la solicitud. 5) Si la solicitud de renovacién comprende
tan sélo una parte de los productos o servicios para los que la marca ha sido
registrada, el registro de la marca sera renovado, unicamente, en relacion con
los productos o servicios de que se trate. 6) La renovacion, que serd inscrita en
la Oficina y publicada en el Boletin, surtira efectos desde el dia siguiente al de
la fecha de expiracion del correspondiente periodo de diez afios. 7) Si la



renovacion no fuera acordada se reembolsard, a peticion del interesado, el 75
por ciento de la tasa de renovacion pagada.

Art. 432 — (Inmodificacion de la marca) La marca no se modificard en la
Oficina durante el periodo de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No
obstante, si la marca incluye el nombre y la direccion del titular, toda
modificacidn o supresion de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad
de la marca tal como fue registrada originariamente, podrad registrarse a
instancia del titular. La solicitud de modificacién, presentada ante la Oficina,
daré lugar al pago de la tasa correspondiente y si fuera registrada, se publicara
en el Boletin una reproduccion de la marca tal como quede modificada.
Cualquier tercero que se considere perjudicado podrd recurrir esta
modificacion.

Art. 433 — (Tramite de la renovacion) La renovacion del registro de una marca
debera solicitarse a la Oficina, dentro del afio anterior a la expiracion de cada
periodo. También podra presentarse dentro de un plazo de gracia de seis
meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse
ademas de la tasa de renovacion correspondiente el recargo que se establezca.

Durante el plazo de gracia mantendra su vigencia plena.

La solicitud de renovacion debera contener:

a) Nombre del titular y nombre de su representante en el pais, en su caso;
b) Numero del registro e identificacion de la marca que el mismo ampara;
¢) Una lista de los productos o servicios protegidos por la marca;

d) El comprobante de pago de la tasa establecida.

Con la solicitud de renovacion deberd presentarse el documento con que se
acredita la representacion, el comprobante de pago de la tasa y de los
recargos, si fuese el caso.

Cumplidos los requisitos previstos en los parrafos anteriores, la Oficina
asentara la renovacion sin mas trdmite, mediante razén efectuada en la
inscripcion de la misma. La renovacién no sera objeto de examen de fondo ni
de publicacién y producira efectos desde la fecha del ultimo vencimiento, adn
cuando la renovacion se hubiese solicitado dentro del plazo de gracia. Al
titular se entregara un certificado que acredite la renovacion.

Art. 434 — (Division del registro) El titular de un registro podré pedir en
cualquier momento que se divida el mismo, a fin de separar en dos o mas
registros los productos o servicios amparados por el registro inicial, aunque



correspondan a la misma clase. Cada registro fraccionado conservara la fecha
del registro inicial, asi como la vigencia del registro objeto de la division.

La solicitud sera resuelta favorablemente por la Oficina si la formula el titular
0 su representante, con firma legalizada por notario, detallando
especificamente los productos o servicios amparados por cada registro

fraccionado y acompafando los comprobantes de pago de las tasas
respectivas.

En virtud de la division, la Oficina procedera a cancelar la inscripcion
originaria y a efectuar tantas inscripciones nuevas como registros fraccionados
resulten de ella, en los que se transcribiran los derechos de terceros que
aparezcan en la inscripcion original. Cada uno de los registros fraccionados
deberd identificarse con un numero distinto, pero en la inscripcion debera
hacerse referencia al registro original. La Oficina extendera al titular de la
marca, un certificado por cada uno de los registros fraccionados.

Art. 435 — (Modificacion para correcciones) El titular de un registro podra
pedir en cualquier momento que se modifique su inscripcion para corregir
algun error. No se admitira la correccion si la misma implica una ampliacion
de la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, o bien, un cambio
en la marca, salvo que estos fuesen necesarios para rectificar un error
imputable a la Oficina, en cuyo caso no procedera al pago de tasa alguna.

El titular de un registro podra pedir en cualquier momento que se reduzca o
limite la lista de productos o servicios cubiertos por el registro, debiendo la
solicitud contener su firma legalizada por notario. Cuando apareciera inscrito
con relacion a la marca algun derecho en favor de tercero, la reduccion o
limitacion solo se inscribira si consta el consentimiento de éste por escrito y
con firma legalizada por notario.

La correccién o restriccion se hard constar en la respectiva inscripcion,
mediante razon firmada y sellada por la Oficina, de la que se entregara
certificado.

Art. 436 — (Anotacion de cada renovacion) La anotacién de cada renovacién
se efectuara en el asiento de la inscripcidon del registro que se renueva. La
anotacién contendra lo siguiente:

a) El nombre del registro que se renueva;
b) La fecha de anotacion de la renovacion;

c) La fecha de vencimiento del registro, que se calculara a partir de la fecha
del vencimiento del registro inicial o de la renovacion precedente, segun el



caso, aun cuando la renovacion se hubiese pedido dentro del plazo de gracia
previsto;

d) El nombre y direccién del apoderado en el pais, cuando o hubiera y fuese
distinto del indicado en el registro inicial o en la renovacién precedente, segun
el caso;

e) Toda renuncia o limitacion relativa a la manera en que podra emplearse la
marca en el comercio introducida con ocasion de la renovacion;

f) Toda renuncia o limitacion relativa a los productos o servicios introducida
con ocasion de la renovacion y en su caso la nueva lista de productos y
Servicios.

La Oficina expedira al titular un certificado de renovacion que contendra:
a) El nombre del registro;
b) ElI nombre y direccion del titular;

c) Los datos mencionados en este articulo, indicandose como namero del
registro renovado el del registro inicial precedido de la letra “ R “.

Capitulo XXI — USO DE LAS MARCAS

Art. 437 — (Medios que prueban el uso de la marca) 1) Se entendera que la
marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue
han sido puestos en el comercio, a través de los canales de distribucion y
circuitos comerciales, o se encuentran disponibles para el consumidor de
destino dentro del territorio nacional bajo esa marca, de forma continua, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde teniendo en cuenta la
dimensién del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se
trate y las modalidades bajo las cuales se efectla su comercializacion. 2)
También constituird a uso de la marca:

a) Su empleo en relacion con productos destinados a la exportacion a partir
del territorio nacional, o en relacion con servicios brindados en el extranjero
desde el territorio nacional; y

b) Su empleo en la publicidad, aun cuando precediera a la introduccion de los
productos o servicios respectivos en el comercio, siempre que tal introduccion
se realice efectivamente a mas tardar dentro de los dos meses siguientes al
Inicio da la campafia publicitaria.

Art. 438 — (Correspondencia del uso con la marca) Se entiende que se ha
hecho uso de una marca cuando se corresponda con la registrada en la Oficina.



Sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que
aparece registrada solo con respecto a detalles o elementos que no son
esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no sera motivo para la
caducidad del registro por falta de uso ni disminuira la proteccion que el
registro confiere.

La prueba del uso de la marca correspondera al titular del registro. El uso de la
marca se acreditara por cualquier medio de prueba admitido en la legislacion
gue demuestre que la marca se ha usado por el titular o por un tercero
autorizado por él.

CAPITULO XXII — OBLIGACION DE USO DE LA MARCA

Art. 439 — (Uso de la marca y consecuencia del no uso) Uso de la marca. 1) Si
en el plazo de cinco afios desde la fecha de publicacion de su concesion, la
marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en el pais para los
productos o servicios para los cuales esta registrada, o si tal uso hubiera sido
suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco afios, la marca quedara
sometida a las sanciones previstas en la presente ley, a menos que existan
causas justificativas de la falta de uso. 2) A los efectos del apartado 1 también
tendra la consideracion de uso:

a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren
de manera significativa el caracter distintivo de la marca en la forma bajo la
cual se halla registrada;

b) La utilizacién de la marca en el pais, aplicandola a los productos o servicios
0 a su presentacion, con fines exclusivamente de exportacion. 3) La marca se
reputard usada por su titular cuando sea utilizada por un tercero con su
consentimiento. 4) Se reconoceran como causas de la falta de uso de la marca
las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su
titular, como las restricciones a la importacion u otros requisitos oficiales
impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada. 5) La
prueba del uso de la marca corresponde al titular del registro. El uso de la
marca se acreditara por cualquier método de prueba

admitido por la ley que demuestre que la marca se ha usado publica y
efectivamente. 6) La marca registrada se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que con ella se distinguen han sido puestos en el
comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en la cantidad y de modo
gue corresponde por la naturaleza de los productos o servicios, las
modalidades de su comercializacion y teniendo en cuenta la dimension del
mercado. La publicidad para la introduccion de los productos o servicios en el
comercio para el mercado se considerara también como uso de la marca,
siempre que tal uso se realice efectivamente dentro de los cuatro meses



siguientes al inicio de la campafia publicitaria. 7) El uso de la marca registrada
debe realizarse tal como aparece en el registro, pero si este uso difiere
respecto a detalles o elementos secundarios no sera motivo para la cancelacion
del registro. El uso realizado en relacién a uno o alguno de los productos o
servicios incluidos en una clase implicara la justificacion del uso para todos
los productos o servicios de la clase.

CAPITULO XXIIl — DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS
Y FAMOSAS

Art. 440 — (Concepto y requisitos) Se entiende por signo distintivo
notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en el pais por el
sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido. Un signo distintivo notoriamente conocido sera
protegido contra su uso Yy registro no autorizado conforme este Titulo, sin
perjuicio de las demas disposiciones de esta ley que fuese aplicable y de las
normas para la proteccion contra la competencia desleal del pais. La presente
ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, el derecho de
evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la
disminucién de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por
parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del
interesado, la Oficina podra rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de
una marca de fabrica o de comercio 0 bien de una marca de servicio que
constituya la reproduccidn, imitacion o traduccion de una marca notoriamente
conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible
de crear confusion.

La Oficina no registrara como marca los signos iguales o semejantes a una
marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o servicio,
cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear
confusion o riesgo de asociacion con los bienes o servicios de la persona que
emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca 0 sugiera una conexion con ella, y su uso puede lesionar los intereses
de esa persona. Lo dispuesto en el tercer parrafo de este articulo no se aplicara
cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Art. 441 — (Uso no autorizado. Transliteracion del signo) Constituird uso no
autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su
totalidad o en una parte esencial, o una reproduccion, imitacion, traduccion o
transliteracion del signo, susceptibles de crear confusién, en relacién con
establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los
que se apliqgue. También constituird uso no autorizado del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte
esencial, de una reproduccion, imitacion, traduccion o transliteracion del
signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios



diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no
comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) Riesgo de confusion o de asociacion con el titular del signo, o con sus
establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) Dafios econdmico o comercial injusto al titular del signo por razén de una
dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo;

e) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podra verificarse a través de cualquier medio de comunicacién,
incluyendo los electréonicos.

Art. 442 — (Hechos que demuestran la notoriedad) Para efectos de su
estimacién o declaracion por la Oficina, se en tenderd que una marca es
notoriamente conocida en el pais, cuando un sector determinado del publico

0 de los circulos comerciales, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en el pais o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca en relacion con sus productos o servicios 0
bien, como consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacién o declaracidn por la Oficina, se entendera que
una marca es famosa en el pais, cuando sea conocida por la mayoria del
publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran emplearse
todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Art. 443 — (Declaracion de notoriedad) La declaratoria o cualquiera de sus
actualizaciones constituyen un acto administrativo por medio del cual la
Oficina declara, con base en los elementos de prueba aportados que las
condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o
famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el articulo de marcas no registrables, para la
proteccion de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicara con
independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas. Sin
embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria, la
misma debe estar registrada en el pais y amparar los productos o servicios en
los que la marca origind su notoriedad o fama.

Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante
debera aportar, entre otros, los siguientes datos:



a) El grado de su conocimiento en el sector del publico integrado por los
consumidores reales, o potenciales que identifiquen la marca con los
productos o servicios que esta ampara, basados en una encuesta o estudio de
mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

b) La duracion, amplitud y extension de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier pais, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias,
exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento
0 de la actividad a los que se aplique;

c) Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales
que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara,
basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio
permitido por la ley;

d) Los circulos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o
prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios,
que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara,
basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio
permitido por la ley;

e) La extensién de su conocimiento por el sector pertinente del publico, como
signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

f) La extension de actividades significativas de fabricacién, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el pais en que se busca la
proteccion;

g) La fecha de primer uso de la marca en el pais y en su caso en el extranjero;
h) La antigiiedad de la marca y su uso constante;

i) El andlisis de produccion y mercadeo de los productos que la marca
distingue;

j) El tiempo de uso continuo de la marca en el pais y en su caso en el
extranjero;

k) Los canales de comercializacién en el pais y en su caso en el extranjero;
I) Los medios de difusion de la marca en el pais y en su caso en el extranjero;

m) El tiempo de publicidad efectiva de la marca en el pais y en su caso en el
extranjero;



n) La inversion realizada durante los 3 dltimos afios en publicidad o
promocion de la marca en el pais y en su caso en el extranjero; o) El area
geografica de influencia efectiva de la marca;

p) El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la
prestacion de los servicios amparados bajo la marca, durante los altimos

3 afos;

q) El valor econémico que representa la marca, en el capital contable de la
compaifiia titular de ésta o conforme a avalto que de la misma se realice;

r) El valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

s) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al
signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del
pais en el que se pretende la proteccion;

t) Los registros de la marca en el pais y en su caso en el extranjero;
u) Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgados;

v) El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento
correspondiente del mercado.

w) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

X) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio.

Se consideran como sectores pertinentes de referencia para determinar la
notoriedad de un signo distintivo, entre otros los siguientes:

a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a
los que se aplique;

b) Las personas que participan en los canales de distribucion o
comercializacion del tipo de producto o servicios a los que se aplique;

c) Los circulos empresariales que actlan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se apligue.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastara que sea conocido
dentro cualquier de los sectores en los literales anteriores.



Art. 444 — (Presuncidn que subsiste por periodo de cinco afos la condicion de
notoriedad) La Oficina presumird, salvo prueba en contrario, que las
condiciones que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por
un periodo de cinco afios a partir de la fecha de su expedicion, en
consecuencia, durante dicho periodo deberd aplicar segin corresponda, el
impedimento previsto en el articulo respecto las marcas non registrables. La
declaratoria podra actualizarse en cualquier tiempo, a peticién de quien tenga
interés juridico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen
subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Art. 445 — (Tramite y requisitos para la declaracion de notoriedad) La
solicitud de declaracién de notoriedad o fama se hard por escrito con las
formalidades que para las solicitudes y promociones estan sefialadas en esta
ley, a la que se acompafiaran los elementos probatorios que funden la peticion
y en la que se expresara cuando menos lo siguiente:

a) Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono, fax y correo electrénico del
solicitante y en su caso de su apoderado;

b) La marca y el nimero de registro que le corresponde, y
¢) Los documentos y elementos probatorios que se acompaiian a la solicitud.

Art. 446 — (Examen de datos) Recibida la solicitud por la Oficina y efectuado
el pago de las tarifas correspondientes, se efectuard el examen de los
elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio de la Oficina, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan
insuficientes para la comprension y analisis de cualquiera de los elementos de
la solicitud, se prevendra al solicitante para que haga las aclaraciones o
adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo de cuatro meses. Si el
solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la
solicitud sera desechada.

Art. 447 — (Declaratoria de notoriedad) Concluido el tramite de la solicitud y
satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedira la declaratoria
correspondiente.

En caso de que la Oficina niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo
notificard por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos
legales de su resolucion y valorando todos los elementos probatorios
recibidos.

Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama deberan ser
publicadas en el Boletin.



Art. 448 — (Inscripcion indebida de notoriedad) Cuando un signo distintivo
notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el pais como
parte de un nombre de dominio o de una direccion de correo electronico por
un tercero no autorizado, a pedido del titular o legitimo poseedor de ese signo
la autoridad nacional competente ordenara la cancelacion o modificacion de la
inscripcion del nombre de dominio o direccion de correo electronico, siempre
que el uso de ese nombre o direccion fuese susceptible de confusion.

Art. 449 — (Resolucion por uso no autorizado del signo) Al resolver sobre una
accion relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente

conocido la autoridad nacional competente tendra en cuenta la buena o mala
fe de partes en la adopcion u utilizacion de ese signo. Sin perjuicio de las
causales previstas en el capitulo respecto cancelacion de registro de marcas,
en caso que las normas nacionales asi lo dispongan, la Oficina cancelara el
registro de una marca, a peticion del titular legitimo, cuando ésta sea idéntica
o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la
legislacion vigente, al momento de solicitarse el registro.

Art. 450 — (Nulidad y sus causas) Procedera la nulidad de la declaratoria:

a) Cuando se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de este
capitulo;

b) Cuando las pruebas en las que se sustente la declaratoria sean falsas;

c) Cuando se haya otorgado con base en una incorrecta valoracion de las
pruebas;

d) Cuando se hubiese concedido a quien no tuviera derechos de obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se haran por la Oficina, a
peticion de quien tenga interés juridico y acredite sus supuestos en los que
funda su solicitud.

Cuando el o los registros marcarios que sirvieron de base para emitir la
declaratoria se nulifiquen, caduquen o cancelen, la declaratoria perdera su
valor probatorio.

Para efectos de su transmision, la declaratoria se considerara ligada al o los
registros marcarios que le dieron origen.

Art. 451 — (Accion para prohibir a terceros el uso del signo. Prescripcion de la
accion) El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendra accion
para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional
competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular



podrd impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos
indicados en el capitulo sobre Derechos sobre las marcas, siendo aplicables las
limitaciones previstas en lo mismo.

La accion contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente
conocido prescribird a los cinco afios contados desde la fecha en que el titular
del signo tuvo conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de
mala fe, en cuyo caso no prescribira la accion. Esta accion no afectara la que
pudiera corresponder por dafios y perjuicios conforme el derecho comun.

Capitulo XXIV — TRANSFERENCIAS, LICENCIAS DE MARCAS Y
FRANQUICIAS

Art. 452 — (Formas de transferencia e inscripcion) 1) Cuando la transferencia
resultara de una de las formas reconocidas por la ley, tales como:- contrato,
disposicion testamentaria, sentencia, fusion o escision, entre otras; la solicitud
para inscripcion lo indicard y se presentara acompafiado del documento
respectivo. 2) Independientemente de la

transferencia de la totalidad o una parte de la empresa que utiliza la marca, el
deposito o el registro de una marca se podran ceder o transmitir para la
totalidad o una parte de los productos o servicios para los que se ha depositado
o registro de la marca. 3) La cesion o la transmision sera sin embargo nula si
tiene por objeto o por consecuencia inducir al pablico a error, particularmente
en cuanto a la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricacion, las
caracteristicas o la aptitud para el empleo de los productos o servicios a los
que se aplica la marca. 4) Le cesion del deposito o del registro de la marca
debera efectuarse por escrito y llevar la firma de las partes contratantes. La
transmision por fusién de empresas o cualquier otra forma de sucesién puede
hacerse mediante cualquier otro documento que pruebe la transmision. 5) Un
lema comercial debera ser transferido conjuntamente con el signo marcario al
cual se asocia, y su vigencia esta sujeta a la del signo. 6) Las cesiones y las
transmisiones de los registros de marcas deberan ser inscritas por la Oficina
mediante el pago de la tasa establecida; las cesiones y las transmisiones de
depdsitos deberan ser inscritas, previo pago de la misma tasa,
provisionalmente, y la marca, una vez registrada, debera ser inscrita a nombre
del cesionario o del beneficiario de la transmisiéon. 7) Las cesiones y las
transmisiones sélo surtiran efectos frente a terceros después de su inscripcion
en el registro.

Art. 453 — (Consecuencia de la falta de registro. Denegacién del registro) Un
registro de marca o en tramite de registro podra ser transferido por acto entre
ViVvOs 0 por via sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.



Deberé registrarse ante la Oficina nacional competente toda transferencia del
registro de marca. 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. No obstante, la Oficina podra denegar dicho registro, si la
transferencia acarreara riesgo de confusion.

Art. 454 — (Requisitos para el registro de transferencias de marcas) Toda
solicitud de transferencia de marca deberd acompafarse dos los siguientes
documentos:-

a) Nombre de las partes y su direccion;

b) Indicacion de la marca;

c) Indicacion de la clasificacion de la marca;

d) Indicacion de los productos o servicios protegidos por la marca;
e) Valorizacion del traspaso;

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes;

g) Poder de alguna de las partes, de ser el caso;

h) Pago de la tasa correspondiente.

Art. 455 — (Transferencia de la marca independiente de la empresa.
Excepciones. Formas) El derecho sobre una marca puede transferirse
independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del
derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para
los cuales esta inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un
producto o servicio o a algunos de ellos el registro se dividira y se abrira un
nuevo a nombre del adquiriente.

Seran anulables la transferencia y la inscripcion correspondientes, si el cambio
en la titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusion.

El titular de una marca registrada tendra derecho a cederla con la transferencia
de la empresa a la que pertenezca la marca o sin ella. Las marcas constituidas
por el nombre comercial de su titular solo podran transferirse con la empresa o
el establecimiento que identifique dicho nombre.



Art. 456 — (Tramite y requisitos para el caso de cambio de nombre, razén
social, denominacion y direccion) Las personas que hayan cambiado o
modificado su nombre, razon social o denominacion o su direccion de

acuerdo con la ley, solicitaran a la Oficina anotar el cambio o la modificacion
en los asientos de los signos distintivos que se encuentren a nombre de ellas.

La solicitud de este cambio o modificacion debera incluir:
a) El nombre y denominacion del solicitante;
b) La indicacion de los signos y el namero de solicitud o registro;

c) La especificacion de si se trata de un cambio de nombre o una fusion de
compafiias, entre otros cambios;

d) La indicacion del nuevo nombre del solicitante;

e) El poder de la compafiia resultante del cambio, debidamente legalizado e
autenticado;

f) El documento donde consta el cambio de nombre o fusion de entidad,
debidamente legalizado y autenticado;

g) El comprobante de cancelacion de la tasa correspondiente;
h) El plazo de la licencia, si lo tuviere;

i) Indicacion si la licencia es exclusiva o no y condiciones, pactos o
restricciones convenidas sobre el uso de la marca;

J) Resumen de las disposiciones sobre control de calidad.

La Oficina, una vez realizado el estudio correspondiente a este cambio,
otorgara al interesado un edicto que se publicara, a su costa y por una sola
vez, en el Boletin. Efectuada dicha publicacion, la Oficina otorgara el
certificado correspondiente al cambio o modificacién.

Art. 457 — (Licencia para utilizar la marca. Requisitos) 1) El titular del
registro de una marca registrada o en tramite de registros podra otorgar a otra
persona 0 empresa, por contrato, licencia para utilizar la marca con la
totalidad o con parte de los productos o servicios para los cuales se ha
registrado la marca. La utilizacion de la marca efectuada por el licenciado se
considerard como utilizacion efectuada por el titular de la marca. 2) El
contrato de licencia debera establecerse por escrito y llevar la firma de las
partes contratantes. 3) El contrato de licencia o un extracto adecuado de dicho



contrato deberd ser inscrito en la Oficina, mediante el pago de la tasa
estipulada. La licencia sélo surtira efectos frente a terceros después de esa
inscripcion. 4) La inscripcion de una licencia serd cancelada a peticion del
titular de la marca o del licenciado mediante presentacion de la prueba de la
expiracion de la licencia. 5) En la solicitud de licencia de uso de marca

debera informarse sobre el tipo de licencia, la duracion y el territorio que
cubre. 6) A pedido de cualquier persona interesada y previa audiencia del
titular del registro de la marca y si al licenciado por el plazo comin de quince
dias, el juez competente podra cancelar la inscripcion del contrato de licencia
y prohibir el uso de la marca por el licenciado cuando, por defecto de un
adecuado control de calidad o por algun abuso de la licencia, ocurriera o
pudiera ocurrir confusion, engafio o perjuicio para el publico consumidor. 7)
Un contrato de licencia podra declararse nulo por la autoridad judicial
competente, cuando se demostrara en el procedimiento respectivo que la
ejecucion del contrato implicaria préacticas restrictivas de la competencia o un
abuso de posicion dominante en el comercio. Resuelta la nulidad, la decision
serd comunicada a la Oficina, que cancelara la inscripcion que se hubiese
efectuado de ese contrato.

Art. 458 — (Licencia a otras personas) 1) Si el contrato de licencia no
dispusiese otra cosa, la concesion de una licencia no excluira la posibilidad,
por parte del titular de la marca, de conceder licencias a otras personas para la
utilizacion de la misma marca, ni de utilizar la misma marca por si mismo. 2)
La concesion de una licencia exclusiva impedira, al titular de la marca,
conceder licencias a otras personas para la utilizacién de la misma marca v,
mientras el contrato de licencia no disponga otra cosa, utilizar la marca por si
mismo. 3) Si el contrato de licencia no dispusiese otra cosa, el licenciado
tendrd derecho a utilizar la marca durante toda la duracion del registro,
incluidas las renovaciones, en todo el territorio del pais y con todos los
productos o servicios para los cuales la marca ha sido registrada. 4) Si el
contrato de licencia no dispusiese otra cosa, no se podra ceder la licencia a
terceros y el licenciado no podra conceder sub licencias. 5) La licencia no sera
cedida por el licenciado, quien tampoco podra otorgar sub licencias y no sera
exclusiva, pudiendo el titular otorgar otras licencias. 6) Si la licencia estuviese
inscrita, el licenciado exclusivo podra ejercer en nombre propio las acciones
legales de proteccion de la marca, como si fuera el titular de la misma.

Art. 459 — (Registro de las licencias) El titular de una marca registrada o en
tramite de registro podra dar licencia a uno o mas terceros para la explotacion
de la marca respectiva. Debera registrarse ante la Oficina toda licencia de uso
de la marca. La falta de registro ocasionara que la licencia no surta



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

En caso exista algin cambio respecto al nombre o direccion del titular del
registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del
registro debera informarlo a la Oficina. En caso contrario, cualquier
notificacion realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se
reputara valida.

Art. 460 — (Casos especiales del registro a la Oficina, la inscripcion de los
contratos de licencia o su uso) En los siguientes casos:

a) Cuando no contengan clausulas que aseguren un control efectivo por parte
del titular de la marca, de la calidad de los productos o servicios del licenciado
para lo que se utiliza la marca;

b) Cuando contenga prohibiciones o limitaciones a la exportacion;

c¢) Cuando contengan clausulas que obliguen a utilizar materias primas, bienes
intermedios o equipos de origen sefialado por el titular de la marca.

Sin embargo, podra excepcionalmente aceptarse clausulas de esta naturaleza si
se demuestra su necesidad y siempre que el precio de los bienes de que se
trate corresponda a los niveles corrientes en el comercio internacional;

d) Cuando se impongan precios de venta o de revenda de los productos;

e) Cuando se establezca la obligacion de pagar regalias al titular de la marca
por marcas no utilizadas;

f) Cuando se establezca la obligacion de utilizar permanentemente personal
sefalado por el titular de la marca;

g) Cuando se someta a tribunales extranjeros el conocimiento y resolucion de
conflictos que puedan originarse por interpretacién o cumplimiento de los
contratos.

Sin perjuicio de los dispuesto en el presente articulo, la Oficina podra en casos
excepcionales, aceptar la inscripcion de contratos de licencia de uso que no
cumplan con algunos de los requisitos anteriormente sefialados, cuando se
demuestre a satisfaccion de la Oficina que el contrato constituye un aporte
positivo para los intereses econdmicos o comerciales del pais. A registro de la
marca, el tribunal competente podrd anular la inscripcion del contrato de
licencia y prohibir el uso de la marca por el licenciado cuando, por defecto de



un adecuado control de calidad o por algin abuso de la licencia, ocurriera o
pudiere ocurrir confusidn, engafio o perjuicio para el publico consumidor.

Art. 461 — (Franquicia: Concepto y alcance) Existira franquicia, cuando con la
licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar
servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener
la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.

Quien conceda una franquicia debera proporcionar a quien se la pretenda
conceder, por lo menos con treinta dias previos a la celebracion del contrato
respectivo, la informacidn relativa sobre el estado que guarda su empresa, en
los térmicos que establezca el reglamento de esta ley.

La falta de veracidad en la informacion a que se refiere el parrafo anterior dara
derecho al franquiciatario, ademas de exigir la nulidad del contrato, a
demandar el pago de los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado por el
incumplimiento. Este derecho podra ejercerlo el franquiciatario durante un
afio a partir de la celebracion del contrato. Después de transcurrido este plazo
solo tendra derecho a demandar la nulidad del contrato. Para la inscripcion de
la franquicia seran aplicables las disposiciones de este capitulo.

Art. 462 — (Requisitos) El contrato de franquicia debera constar por escrito y
debera contener, cuando menos, los siguientes requisitos:

a) La zona geogréafica en la que el franquiciatario ejercera las actividades
objeto del contrato;

b) La ubicacion, dimension minima y caracteristicas de las inversiones en
infraestructura, respecto del establecimiento en el cual el franquiciatario
ejercera las actividades derivadas de la materia del contrato;

c) Las politicas de inventarios, mercadotecnia y publicidad, asi como las
disposiciones relativas al suministro de mercancias y contratacion con
proveedores, en el caso de que sean aplicables;

d) Las politicas, procedimientos y plazos relativos a los reembolsos,
financiamientos y demas contraprestaciones a cargo de las partes en los
términos convenidos en el contrato;

e) Los criterios y métodos aplicables a la determinacion de los margenes de
utilidad y/o comisiones de los franquiciatarios;



f) Las caracteristicas de la capacitacion técnica y operativa del personal del
franquiciatario, asi como el método o la forma en que el franquiciante
otorgara asistencia técnica;

g) Los criterios, métodos y procedimientos de supervision, informacion,
evaluacion y calificacion del desempefio, asi como la calidad de los servicios
a cargo del franquiciante y del franquiciarario;

h) Establecer los términos y condiciones para subfranquiciar, en caso de que
las partes asi lo convengan;

i) Las causales para la terminacion del contrato de franquicia;

J) Los supuestos bajo los cuales podran revisarse y, en su caso, modificarse de
comun acuerdo los términos o condiciones relativos al contrato de franquicia;

k) No existird obligacion del franquiciatario de enajenar sus activos al
franquiciante 0 a quién éste designe al término del contrato, salvo pacto en
contrario, y

I) No existird obligacion del franquiciatario de enajenar o transmitir al
franquiciante en ningiin momento, las acciones de su sociedad o hacerlo socio
de la misma, salvo pacto en contrario.

Art. 463 — (Ingerencia del franquiciante. Limitaciones. Obligaciones del
franquiciatario. Terminacion anticipada del contrato) 1) El franquiciante podra
tener injerencia en la organizacion y funcionamiento del franquiciatario,
Unicamente para garantizar la observancia de los estandares de administracién
y de imagen de la franquicia conforme a lo establecido en el contrato. No se
considerard que el franquiciante tenga injerencia en casos de fusion,
transformacion, escision, modificacion de estatutos, transmision o gravamen
de partes sociales o acciones del franquicitario, cuando con ello se modifiquen
las caracteristicas personales del franquiciatario que hayan sido previstas en el
contrato respectivo como determinante de la voluntad del

franquiciante para la celebracion del contrato con dicho franquiciatario. 2) El
franquiciatario debera guardar durante la vigencia del contrato y, una vez
terminado éste, la confidencialidad sobre la informacién que tenga dicho
caracter o de la que haya tenido conocimiento y que sean propiedad del
franquiciante, asi como de las operaciones y actividades celebradas al amparo
del contrato. 3) El franquiciante y el franquiciatario no podran dar por
terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se
haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello.
Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado
anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por



rescision, deberan ajustarse a las causas y procedimientos convenidos en el
contrato. En caso de las violaciones a lo dispuesto en el parrafo precedente, la
terminacion anticipada que hagan el franquiciante o franquiciatario dara lugar
al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato, 0 en
su lugar a las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.

Art. 464 — (Otros derechos que confiere la solicitud o registro de una marca)
Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que
confiere una marca registrada, podran gravarse o transmitirse en los términos
y con las formalidades que establece la legislacion comun. Dicho gravamen o
transmision de derechos debera inscribirse en el la Oficina, de acuerdo a lo
establecido en esta ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de
terceros.

Podra solicitarse mediante una sola promocién la inscripcién de transferencias
de la titularidad de dos os mas solicitudes en tramite o de dos 0 mas marcas
registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las mismas personas
en todos ellos. El solicitante debera identificar cada una de las solicitudes o
registros en los que se hard la inscripcion. Las tarifas correspondientes se
pagaran en funcion del nimero de solicitudes o registros involucrados.

Art. 465 — (Consecuencias de la fusion de personas morales) Cuando se dé la
fusién de personas morales se entendera que existe una transmision de los
derechos sobre marcas registradas, salvo estipulacion en contrario. Para
efectos de su transmisidn, se consideraran ligados los registros de las marcas
de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparan similares
productos o servicios, 0 bien sean semejantes en grado de confusion y se
apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Cuando el titular de
registros de dos 0 mas marcas ligadas, considere que no existira confusion en
caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona, para los productos
0 servicios a que se aplica dicha marca, podra solicitar que sea disuelta la liga
impuesta. La Oficina resolvera en definitivo lo que proceda. S6lo se registrara
la transmision de alguna de las marcas ligadas, cuando se transfieran todas
ellas a la misma persona. Cuando se solicite la inscripcion de alguna
transmision de marca registrada o en tramite sobre la que haya habido
transmisiones anteriores inscritas, también deberan inscribirse éstas ante la
Oficina.

La Oficina negara la inscripcion de una licencia o transmisién de derechos
cuando el registro de la marca no se encuentre vigente.

Capitulo XXV — RENUNCIA DE LA MARCA

Art. 466 — (Renuncia total o parcial. Tramite) 1) El titular de una marca puede
renunciar al registro totalmente o por una parte de los productos o servicios



para los cuales se ha registrado la marca. 2) La renuncia debera ser notificada
mediante declaracion por escrito a la Oficina que la inscribiré en el registro y
la publicara lo antes posible. 3) Cuando haya una licencia de utilizacion de la
marca inscrita en la Oficina, solo se registrara la renuncia al registro previa
presentacion de una declaracion en la que el licenciado acceda a que se haga
esa renuncia, a menos que este Ultimo haya renunciado expresamente a ese
derecho en el contrato de licencia. 4) La renuncia surtird efectos a partir de la
fecha de la anotacion en la Oficina. 5) Si en la Oficina se hallara inscrito algin
derecho de un tercero relacionado con el registro en cuestion, la renuncia sélo
puede aceptarse si el titular del registro acredita haber informado a este tercero
de su intencidn de renunciar.

Art. 467 — (Datos o elementos que debe contener la renuncia) El pedido de
renuncia contendra los siguientes elementos:-

a) Datos generales del peticionante, titular, representante o apoderado, en su
caso;

b) NUumero del registro o de la solicitud;

¢) Clasificacion;

d) Relacion de documentos anexos;

e) Lugar para notificaciones;

f) Nombre y firma del peticionante.

Capitulo XXVI — CANCELACION DE LA MARCA.

Art. 468 — (Causas. Limitaciones. Fuerza mayor o caso fortuito) La Oficina
cancelara el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando
sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado, por su titular, por un
licenciado o por otra persona autorizada para ello durante los cinco afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accidn de cancelacion.
La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca también podra
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposiciones interpuestas con
base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podra iniciarse la accion de
cancelacidn antes de transcurridos cinco afios contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucion que agote el procedimiento de registro de la
marca respectiva en la via administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenara



una reduccion o limitacion de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los
cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomara en cuenta la identidad
o similitud de los productos o servicios.

El registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso
se debio, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

Art. 469 — (Requisitos para que se considere usada una marca) Se entendera
gue una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el
mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y
las modalidades bajo las cuales se efectia su comercializacidn en el mercado.

También se considerara usada una marca. Cuando distinga exclusivamente
productos que son exportados.

El uso de una marca en modo tal que difiera la forma en que fue registrada
solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su caracter distintivo, no
motivara la cancelacion del registro por falta de uso, ni disminuira la
proteccion que corresponda a la marca.

Art. 470 — (Carga de la prueba) La carga de la prueba del uso de la marca
correspondera al titular del registro. EI uso de una marca podra demostrarse
mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de
auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacién
de las mercancias identificadas con la marca, entre otros. Cuando una marca
por su uso haya adquirido después de su registro evidente caracter distintivo o
notoriedad, en relacion con los productos o servicios para los cuales esta
registrada, no se podra disponer de cancelacién, lo cual serd apreciado
casuisticamente por la Oficina, a menos que haya sufrido un proceso de
vulgarizacion.

Art. 471 — (Cancelacion y derecho preferente) La persona que obtenga una
resolucion favorable tendra derecho preferente al registro. Dicho derecho
podra invocarse a partir de la presentacion de la solicitud de cancelacion, y
hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolucion de
cancelacion quede firme en la via administrativa.

Art. 472 — (Otras causas de cancelacion de oficio o a solicitud de terceros.
Concurrencia de hechos) La Oficina decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona, la cancelacion del registro de una marca o la limitacion de
su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se
convierta en un signo comun o genérico para identificar o designar uno o



varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Se
entenderd que una marca se ha convertido en un signo comin 0 generico
cuando en los medios comerciales y para el publico dicha marca haya perdido
su caracter distintivo como indicacion de procedencia empresarial del
producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberan concurrir los
siguientes hechos relativos a esa marca:

a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder
desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para
designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;

b) El uso generalizado de la marca por el publico y en los medios comerciales
como signo coman o genérico del producto o servicio respectivo;

¢) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el publico de que la marca
significa una procedencia empresarial determinada;

d) Su registro sea un elemento asociado a practicas de monopolios o de
competencia desleal que causen distorsiones graves para la economia en

la produccion, distribucion o comercializacion de determinados productos o
Servicios;

e) Su registro impida la eficaz distribucion, produccién o comercializacion de
bienes o servicios en el pais;

f) Se consideren lesivas a los intereses de la economia nacional;

g) La marca haya sufrido un proceso de generalizacion, convirtiéndose en la
designacién usual de los productos o servicios que originariamente distinguia,
y para los que fue registrada.

A pedido de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente
podra ordenar la cancelacion del registro de una marca o limitar su alcance
cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en el
nombre genérico de uno o varios de los productos o servicio para los cuales
estuviese registrada.

Art. 473 — (Tramite) Recibida una solicitud de cancelacion, la Oficina
notificara al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta
dias habiles contados a partir de la notificacion, haga valer los alegatos y las
pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la Oficina decidira sobre
la cancelacion o no del registro de la marca, lo cual notificard a las partes,
mediante resolucion.



La declaracion de cancelacion implica que el registro de la marca no produce
ningun efecto juridico desde ese propio momento.

Capitulo XVII - NULIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA.
Art. 474 — (Causas de nulidad) El registro de una marca sera nulo cuando:

a) Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta ley o la
hubiese estado vigente en la época de su registro;

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podra
fundarse en la impugnacion de la representacion legal del solicitante del
registro de la marca;

b) La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya
sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad o la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
derecho por wuso anterior, compruebe haber wusado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
representacion o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la
registro;

c) El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos en su
solicitud,

d) Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se considere invalido, por tratarse de una marca
que sea igual o semejante en grado de confusion y que se apligue a servicios o
productos iguales o similares; y

e) El agente, representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u
otra similar en grado de confusién, sin el consentimiento expreso del titular de
la marca extranjera. En este caso el registro se reputard como obtenido de
mala fe.

Art. 475 — (Tramite) 1) A peticion de cualquier persona que muestre un interés
legitimo o de cualquier autoridad competente y después de dar al titular la
oportunidad de ser oido, el tribunal declarara nulo el registro de una marca si
esta Ultima no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de la
presente ley (marcas inadmisibles), en la inteligencia de que no se debera
tomar en consideracion ningin motivo que ya no exista en el momento de la
decision del tribunal. 2) Cuando las causas de nulidad del registro de la marca
sOlo existen para una parte de los productos o servicios



para los cuales la marca fue registrada, se declarard la nulidad del registro
Unicamente para esa parte de los productos o servicios. 3) Cuando la decision
de declaracion de nulidad total o parcial de un registro sea definitiva se
considerara el registro, dentro de los limites de la decisién, como nulo desde
la fecha de dicho registro. 4) Ello no obstante, si se concedieron licencias, el
tribunal podra declarar que la declaracion de nulidad del registro no entrafara
la devolucién de los canones (regalias) pagados por el beneficiario de la
licencia, en la medida en que se haya efectivamente aprovechado de la
licencia. 5) Cuando la decision de declaracion de cancelacion total o parcial
de una marca o de nulidad de un registro llega a ser definitiva, el tribunal la
notificard a la Oficina que inscribira en el registro y la publicara lo antes
posible. 6) A accion de nulidad del registro de marca prescribird a los cinco
anos, contados desde la fecha de otorgamiento del registro.

Art. 476 — (Causas desaparecidas u otras excepciones. Nulidad mediante
sentencia) La nulidad no podra ser declarada cuando su causa haya
desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no
podra ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado
contraviniendo las disposiciones de la ley, o dicha marca hubiera adquirido
después de su registro un caracter distintivo para los productos o servicios
para los cuales esté registrada por el uso que se hubiese hecho de ella por su
titular o con su consentimiento. El registro de la marca podra declararse nulo
mediante sentencia firma y ser objeto de cancelacién cuando contravenga las
disposiciones respecto a las prohibiciones relativas de la ley. El titular de un
derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada
durante un periodo de cinco afios consecutivos con conocimiento de dicho uso
no podra solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse
el uso de la misma basandose en dicho derecho anterior, salvo que la solicitud
de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la accidén sera
imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el particular de
la marca posterior no podra oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de
gue este derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior. Cuando el
titular de una marca anterior, que lleve al menos cinco afos registrada en el
momento de presentar la demanda, solicite la nulidad de otra marca posterior,
debera probar, si asi lo solicita el demandado por via de excepcion, que, en el
curso de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacion de la demanda, la
marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios
para los que esté registrada y en los que se base la demanda, o que existen
causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerara
registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido
realmente utilizada.

Art. 477 — (Prohibicion de invocar una misma causa de nulidad. Consecuencia
de la declaracion de nulidad y sus limitaciones) No podréa demandar ante la
jurisdiccion civil la nulidad de una marca, invocando la misma causa de



nulidad que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento, en cuanto al fondo de
la cuestion, en sentencia dictada en recurso contenciosoadministrativo, quien
hubiera sido parte en el mismo. 1) La declaracion de nulidad implica que el
registro de la marca no fue nunca valido, considerandose que ni el registro ni
la solicitud que lo origind han tenido nunca los efectos previstos en esta ley,
en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad. 2) Sin perjuicio de la
indemnizacion de dafios y perjuicios a que hubiere dado lugar cuando el titular
de la marca hubiere actuado de mala fe, el en efecto retroactivo de la nulidad
no afectara:

a) A las resoluciones sobre violacién de la marca que hubieren adquirido
fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaracién de
nulidad;

b) A los contratos concluidos antes de la declaracion de nulidad en la medida
en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante,
por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las
circunstancias, sera posible reclamar la restitucion de sumas pagadas en virtud
del contrato.

Art. 478 — (Efecto retroactivo) La declaracion de nulidad implica que el
registro de la marca nunca fue valido, considerandose sin valor ni efecto legal
alguno, en consecuencia, que ni el registro ni la solicitud que lo originé han
tenido algun efecto legal.

Capitulo XVII1 - CADUCIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA

Art. 479 — (Antecedentes respecto a la caducidad por no uso) Se entendera que
una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos o

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio 0 se encuentran
disponibles en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo
en cuenta la dimension del mercado, la naturaleza de los productos o servicios
de que se trate y las modalidades bajo en cuales se efectia su
comercializacion. También constituye uso de la marca su empleo en relacion
con productos destinados a la exportacion a partir del territorio nacional, o en
relacion con servicios brindados en el extranjero desde el territorio nacional.

No se cancelara el registro de una marca por falta de uso cuando la falta de
uso se debiera a motivos justificados. Se reconoceran como tales las
circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la
marca y que constituyan un obstaculo al uso de la misma, tales como las
restricciones a la importacion u otros requisitos oficiales impuestos a los
productos o servicios protegidos por la misma. Al apreciar las circunstancias
de la falta de uso de la marca se tendran en cuenta los actos ya realizados por



el titular con miras a su uso efectivo, siempre que elles denoten una intencion
seria de poner en uso la marca y tal uso fuese inminente.

La carga de la prueba del uso de la marca correspondera al titular de la marca.
El uso de la marca se acreditara por cualquier medio de prueba admisible que
demuestre que la marca se ha usado efectivamente. Toda prueba de uso de una
marca presentada para efectos de esta ley tendra valor de declaracion jurada,
siendo el titular de la marca responsable de su veracidad.

Art. 480 — (Causas de caducidad) EI registro de la marca caducara de pleno
derecho cuando:

a) Expira el plazo de vigencia sin que haya sido renovada; y

b) El titular no ha hecho un uso efectivo y real de la marca en el pais durante
tres afios consecutivos a partir de la fecha de su concesion y durante su
vigencia, o cuando dicho uso haya sido interrumpido durante el mismo plazo
de tiempo precedente a la accion de caducidad.

En el supuesto en el inciso b) se declarara la caducidad de oficio o a instancia
de parte.

Art. 481 — (Declaracion de caducidad y cancelacion de registro) 1) Se
declarara la caducidad de la marca y se procedera a cancelar el registro:

a) Cuando el uso de la marca se iniciara después de transcurrido el plazo
mencionado en el inciso b) del articulo anterior, tal uso solo impedira la
caducidad del registro si se hubiese iniciado al menos tres meses antes de la
fecha en que se presente la solicitud de caducidad;

b) Cuando hubiera sido objeto de renuncia por su titular;
¢) Cuando no hubiere sido usada;

d) Cuando en el comercio se hubiera convertido, por la actividad o inactividad
de su titular, en la designacién usual de un producto o de un servicio para el
que esté registrada;

e) Cuando a consecuencia del uso que de ella hubiera hecho el titular de la
marca, 0 que se ubiera hecho con su consentimiento, para los productos o
servicios para los que esté registrada, la marca pueda inducir al pablico a
error, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia
geografica de estos productos o servicios;



f) Cuando a consecuencia de una transferencia de derechos o por otros
motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en la

ley;

En los primeros casos la caducidad serd declarada por la Oficina y en los
cuatro siguientes por los tribunales.

g) Cuando la falta de uso afectara a uno o a algunos de los productos y
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la caducidad del
registro se resolvera reduciendo o limitando la lista de los productos o
servicios comprendidos en el registro, eliminando aquellos respecto de los
cuales la marca no se ha usado. El uso efectuado por el licenciado se equipara
al uso efectuado por el titular.

Art. 482 — (Improcedencia de caducidad) No se declarara la caducidad de una
marca en el caso en que la falta de uso estéa licitamente justificada, lo que sera
apreciado por la Oficina, de oficio a instancia de parte, oido el parecer del
titular.

Las marcas caducadas dejaran de surtir efectos juridicos desde el momento en
gue se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, con
independencia de la fecha en que se hubiera realizado su publicacion en el
Boletin.

Art. 483 — (Caducidad por falta de renovacion. Excepciones. Renovacién por
nuevo titular o persona interesada) 1) Cuando existan embargos inscritos
sobre una marca o una accién reivindicatoria en curso y su titular no la
hubiera renovado, no caducara dicha marca hasta el levantamiento del
embargo o la destinacién definitiva de la accion reivindicatoria. Si como
consecuencia de estos pronunciamientos se produjera un cambio en la
titularidad de la marca, el nuevo titular podra renovarla en el plazo de dos
meses a contar desde la fecha en que la sentencia sobre la accién
reivindicatoria hubiere sido ganado firmeza o desde que la autoridad o
tribunal competente hubieran notificado la Oficina la adjudicacién definitiva
de la marca embargada. Transcurrido este plazo, la marca caducard si no
hubiere sido renovada. 2) Tampoco caducard una marca por falta de
renovacion cuando se encuentre inscrita en la Oficina una hipoteca mobiliaria
sobre la misma. El titular hipotecario podra solicitar la renovacién en nombre
de su propietario en el plazo de un mes a contar desde la finalizacién del plazo
de seis meses anteriores al registro. El titular hipotecario también podra
abonar las tasas de renovacion en un plazo de un mes desde la finalizacion del
plazo en que debieron ser pagadas por el propietario. La inactividad del titular
hipotecario en los plazos previstos determinaré la caducidad de la marca.



Art. 484 — (Caducidad por falta de uso de la marca. Prueba en contrario) En la
accion de caducidad por falta de uso de la marca corresponderd al titular de la
misma demostrar que ha sido usada con arreglo al capitulo respecto a la
obligacion de uso de la marca, o que existan causas justificativas de la falta de
uso. No podra declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la
expiracion del periodo de cinco afios a que se refiere el capitulo respecto a la
obligacion de uso de la marca y la presentacion de la demanda de caducidad,
se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el
comienzo o la reanudacién del uso en un plazo de tres meses anteriores a la
presentacion de la demanda de caducidad, plazo que empezara a correr en
fecha no anterior a la de expiracion del periodo ininterrumpido de cinco afios
de no utilizacion, no se tomara en cuenta si los preparativos para el inicio o la
reanudacion del uso se hubieran producido después de haber conocido el
titular que la demanda de caducidad podria ser presentada.

Art. 485 — (Legitimacion) La accién declarativa de nulidad o caducidad del
registro de la marca podra ser ejercitada:

a) En los casos de nulidad absoluta o caducidad por la Oficina, asi como por
cualquier persona fisica o juridica o por cualquier agrupacién constituida
legalmente para la representacion de los intereses de los fabricantes,
productores, prestadores de servicios, comerciantes 0 consumidores que
resulten afectados u ostenten un derecho subjetivo o un interés legitimo;

b) En los casos de nulidad relativa por los titulares de los derechos anteriores
afectados por el registro de la marca, o por sus causahabientes en los casos de
los derechos anteriores respecto al nombre civil o imagen de las personas o el
nombre, apellido, seudénimo de las personas.

Art. 486 — (Tramite de la demanda de nulidad o caducidad) 1) Admitida a
tramite la demanda de nulidad o caducidad del registro de la marca, el
Tribunal a instancia del demandante, librard mandamiento a la Oficina para
que haga anotacion preventiva de la demanda en el Registro. 2) Una vez firme
la sentencia, la declaracién de nulidad o caducidad del registro de la marca
tendra fuerza de cosa juzgada frente a todos. 3) La sentencia firme que declare
la nulidad o caducidad del registro de la marca se comunicara, bien de oficio a
instancia da parte, a la Oficina para que proceda, inmediatamente, a la
cancelacion de la inscripcién del registro y a la publicacion en el Boletin.

TITULOII

DE LOS LEMAS COMERCIALES



Capitulo I - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL REGISTRO

Art. 487 — (Concepto) Podran registrar como marca los lemas comerciales,
expresiones o sefiales de publicidad y los avisos comerciales o sea: toda
leyenda, anuncio, frase, oracion, combinacion de palabras, disefio, grabado,
héroe, simbolo o cualquier otro medio similar, siempre que sea original,

caracteristico o se emplee para atraer la atencion de los consumidores o
usuarios sobre determinado producto, mercancia, servicio, empresa,
establecimiento o local comun.

Los lemas comerciales, expresiones o sefiales de publicidad pueden ser
empleadas en carteles, murales y en general, en cualquier otro medio
publicitario.

La marca o el nombre comercial pueden formar parte del lema comercial,
expresion o sefial de publicidad, siempre que se hayan registrados a favor del
mismo titular.

Art. 488 — (Contenido especifico de la solicitud. Irregistrabilidad.
Transferencia de lema) La solicitud de registro de un lema comercial debera
especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usara. No podran
registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos 0 marcas
similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.
Un lema comercial debera ser transferido conjuntamente con el signo
marcario al cual ser asocia y su vigencia sujeta a la del signo. Seran aplicables
a este Titulo el lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas.

Art. 489 — (Causas de irregistrabilidad de un lema como marca) No podra
registrarse como marca un lema comercial, incluido en alguno de los casos
siguientes:

a) Las palabras o combinacién de palabras exclusivamente descriptivas de las
cualidades de las mercancias, productos o servicios o de la actividad de la
empresa;

b) Los que estén desprovistos de originalidad o que sean conocidos
publicamente con relacién a otros productos, mercancias, servicios, empresas
0 establecimientos de diferente titular;

¢) Los que carezcan de originalidad, siempre que se demuestre que hayan sido
utilizados anteriormente;

d) Los que sean contrarios a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres, o que atenten contra ideas, religiones o sentimientos dignos de
consideraciones;



e) Los que tiendan a desacreditar una empresa o0 establecimiento, sus
mercancias, productos o servicios, 0 que contenga ofensas o alusiones a
individuales;

f) Los comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos
respecto a las marcas inadmisibles a registro;

g) Los que sean iguales o similares a otros ya registrados, solicitados para
registro o en uso por parte de un tercero;

h) Los que incluyan un signo distintivo ajeno, sin la debida autorizacion;

i) Aquellos cuyo uso en el comercio sea susceptible de causar confusion de los
productos, servicios, empresas o0 establecimientos de un tercero;

J) Los comprendidos en alguna de las prohibiciones previstas en los incisos
respecto a las marcas inadmisibles por derechos de terceros;

k) Aquellos cuyo uso en el comercio constituya un acto de competencia
desleal.

Art. 490 — (Proteccién conjunta. Plazo. Renovacion) La proteccion conferida
por el registro de un lema comercial abarca la expresion o sefial en su
conjunto y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.
La proteccion de los lemas comerciales se adquiere mediante el registro que
puede ser solicitado por cualquier persona natural o juridica, nacional o
extranjera, con capacidad juridica suficiente.

Una vez inscrito un lema, una expresion o sefial de publicidad comercial goza
de proteccidn por periodo de diez afios, puede ser renovado indefinidamente
por periodos iguales y sucesivos, pero su existencia depende, segun el caso, de
la marca o el nombre comercial a que se refiera.

Art. 491 — (Contenido del certificado de registro) El certificado de registro de
un lema comercial contendra al menos los siguientes elementos:-

a) NUmero de registro;

b) Fecha de concesion del registro;

¢) Fecha de vencimiento;

d) Datos del titular, del representante o apoderado, en su caso;

e) Numero de la solicitud de registro;



f) Fecha de la solicitud de registro;
g) Fecha de publicacion de solicitud de registro;

h) Reproduccién del lema comercial, expresion o sefial de publicidad y o
aviso comercial;

1) Renuncia y limitaciones;
J) Fecha de expedicion del certificado;

K) Firma, sello y timbres de ley.

TITULOIII
DE LAS MARCAS COLECTIVAS
Capitulo | - REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL REGISTRO

Art. 492 — (Concepto. Quienes pueden registrarla) Se entendera por marca
colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra
caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas
diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular. Pueden registrar
marcas colectivas las agrupaciones, debidamente constituidas, de personas con
un interés econémico en comun, con el fin de distinguir los productos o
servicios de las personas asociadas, de los productos o servicios de otras
personas. A estos efectos, dichas agrupaciones, deben estar integradas por
asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, que tengan
capacidad, con arreglo a la ley, para ser sujetos de derechos y obligaciones, en
especial, por las personas juridicas estatales o privadas.

Art. 493 — (Requisitos. Clases de marca colectiva) 1) El deposito de una
marca colectiva sélo sera valido si en la solicitud de registro se designa la
marca como marca colectiva y si el deposito va acompariado de una copia del
reglamento del empleo de la marca, debidamente certificada por el
depositante. Esta certificacion estara dispensada de legalizacion. 2) El
reglamento mencionado en el parrafo (1) debera precisar las caracteristicas
comunes o las cualidades de los productos o servicios que la marca debe

designar y las condiciones en las cuales se puede utilizar la marca, y las
personas que pueden utilizarla; deberéd garantizar el ejercicio de un control
efectivo del empleo de la marca conforme el reglamento; debera, en fin,



estipular sanciones adecuadas por todo uso contrario al citado reglamento.
Una marca colectiva puede ser:

a) Una marca denominativa, figurativa o mixta;

b) Una indicacién geogréafica, siempre que la agrupacion de personas que
soliciten el registro tengan su domicilio en la misma area geografica; en este
caso, el registro de la marca colectiva no implica que el titular tenga la
facultad de prohibir a un tercero el uso en el comercio de tal indicacion
geografica, siempre que dicho uso se realice de acuerdo a préacticas leales en
materia industrial y comercial y la indicacion geografica no sea una
denominacion de origen; en particular, el titular no podrd oponerse a un
tercero con derecho a utilizar la indicacion geogréafica.

Art. 494 — (Legitimacion para solicitar el registro, contenido) El registro de la
marca colectiva debera ser solicitado por la persona natural que ostente la
representacion de la entidad colectiva segun sus estatutos u otro documento
anélogo. 1) La solicitud de registro de una marca colectiva debe incluir un
reglamento de uso de dicha marca, el que indique los datos de identificacidn
de la asociacion, las personas autorizadas para utilizar la marca, las
condiciones de afiliacidn a la asociacion, las condiciones de uso de la marca y
los motivos por los que puede prohibirse el uso de la marca a un integrante de
la asociacion. 2) El reglamento de uso debe permitir la integracion a la
asociacion de cualquier persona que cumpla con las condiciones previstas en
el reglamento de uso y las demas condiciones que establece la ley. 3) El
reglamento de uso debe ser presentado ante la Oficina dentro de los tres meses
siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud.

Art. 495 — (Contenido y datos de la solicitud) La solicitud de registro debera
indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompariada de:-

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

b) La lista de integrantes;

¢) La indicacion de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe
utilizarse en los productos o servicios.

La solicitud de una marca colectiva incluye la peticion de registro en todas las
clases del nomenclador internacional que utiliza la autoridad de aplicacion.
Esta podra proceder a la concesion de la solicitud en relacién a un nimero
determinado de las clases cuando resulte procedente, y podra ampliar dicha
concesion respecto a otra u otras en cuanto se hayan removido los
impedimentos que pudieron existir.



Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociacion, organizacion o
grupo de personas debera informar a la Oficina cualquier cambio que se
produzca en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente
articulo.

Art. 496 — (Contenido del reglamento) El reglamento de empleo de la marca
colectiva debe precisar las caracteristicas o cualidades que seran comunes de
los productos o servicios para los cuales se usara la marca, las condiciones y
modalidades bajo las que podra emplearse la misma y las personas con
derecho a utilizarla. También contendra las disposiciones conducentes a
asegurar y controlar que la marca se use conforme el reglamento de empleo y
las sanciones en caso de incumplirse el reglamento. El reglamento de uso
contendra:-

a) La denominacion o identificacion del agrupamiento solicitante;
b) Domicilio real;
c¢) Objeto del agrupamiento de productores o prestadores de servicios;

d) Organo de administracion que conforme su propia normativa, esté
facultado para representar a la entidad;

e) Condiciones de afiliacion, las que incluirdn como requisito esencial estar
inscrito en la autoridad oficial;

f) Requisitos que deben cumplir las personas afiliadas para obtener la
autorizacion de uso de la marca colectiva;

g) Cualidades comunes que deben presentar los productos y/o servicios
referidas al origen empresarial, la calidad, el modo de produccion o
fabricacion u otras caracteristicas;

h) Reglas y demas condiciones a que debe sujetarse el uso de la marca por las
personas autorizadas a su uso;

i) Mecanismos de supervision y verificacion para el control del uso de la
marca colectiva, conforme las reglas y condiciones referidas precedentemente;

J) Infracciones y correspondientes sanciones por el uso de la marca en forma
distinta de lo regulado en el reglamento, incluyendo la suspension,
cancelacion temporal o definitiva de la autorizacion de uso;

k) Procedimiento y para la aplicacion de las sanciones;



I) Motivos por los que se puede prohibir el uso de la marca a un miembro de
la asociacion;

m) Y otros que establezca la autoridad oficial.

Toda modificacion del reglamento de uso de la marca colectiva adquirira
validez y eficacia desde su aprobacién por la autoridad oficial.

Art. 497 — (Examen del depdsito de la marca colectiva) EI examen del
depdsito previsto en el Capitulo X respecto examen de forma de las marcas se
extenderd igualmente a las disposiciones del depdsito de las marcas
colectivas.

Art. 498 — (Registro y publicacion de la marca colectiva) 1) Las marcas
colectivas seran registradas en una seccion especial de la Oficina y se
adjuntaré al registro una copia del reglamento de empleo de la marca. 2) Para
las marcas colectivas, la publicacion de la marca comprenderad un resumen del
reglamento adjuntado al registro. 3) Las marcas colectivas podran ser
consultadas en la Oficina.

Art. 499 — (La oposicion) La oposicién a la solicitud de registro de una marca
colectiva debera deducirse en forma individual y en relacién a cada una de las
clases comprendidas en la misma. La Autoridad de Aplicacion resolvera las
oposiciones que se deduzcan contra las marcas colectivas, el plazo sera de seis
meses contados a partir de la notificacion de su interposicion al solicitante. La
resolucion que dicte la Autoridad de Aplicacion sera recurrible judicialmente
dentro del plazo de treinta dias habiles de notificada ante la Justicia.

La oposicion que se deduzca en cada clase de la marca colectiva solicitada,
abonara el duplo del arancel fijado por ese concepto para la marca singular.

Art. 500 — (Denegacién del registro) La solicitud de registro de una marca
colectiva puede ser denegada, si:

a) Incurre en algunas de las prohibiciones establecidas en el Capitulo I,
respecto a los requisitos para el registro de marca;

b) El reglamento de uso es contrario al orden pablico o a la moral;

c) Existe el riesgo de inducir al publico a error sobre el caracter o el
significado de la marca, en particular cuando pueda dar la impresién de ser un
signo distinto de una marca colectiva;

d) Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden publico o a las
buenas costumbres.



Art. 501 — (Cambios en el reglamento de empleo de la marca colectiva) 1) El
titular de la marca colectiva comunicara a la Oficina todo cambio introducido
en el reglamento de empleo de la marca. 2) Toda comunicacion de esos
cambios sera inscrita en la Oficina mediante el pago de una tasa estipulada en
el reglamento de ejecucidn; esos cambios sélo surtiran efectos despues de la
inscripcion. Se publicard un resumen de los cambios inscritos en la Oficina.

Art. 502 — (Utilizacion de la marca colectiva) El titular de una marca colectiva
podra usar por si mismo esa marca siempre que sea igualmente utilizada por
terceros autorizados, de conformidad con el reglamento de empleo. La
utilizacion por terceros se considerara como efectuada por el titular.

Art. 503 — (Transmision del registro de la marca colectiva) Se prohibe la
transmision de las marcas colectivas de cualquier modo, excepto por fusion de
dos o0 maés personas juridicas, por division de una persona juridica o por
descentralizacion de la actividad econdmica que realiza una institucion estatal.
La transmision esta sujeta, ademas, a lo establecido en las normas legales o
estatutos de constitucion de la asociacion, a los requisitos establecidos en esta
ley y a la no existencia de un riesgo de confusion o asociaciéon. 1) La
autoridad responsable o cualquier otra competente podra disponer la
aprobacion de la transmision del registro de una marca colectiva

si el beneficiario de la transmision se encarga del control efectivo del empleo
de la marca conforme el reglamento de empleo. 2) La transmision se debera
inscribir en la Oficina mediante el pago de una tasa estipulada en el
Reglamento de Ejecucion; solo surtira efectos después de sus inscripciones.

Art. 504 — (Transferencia y licencia) La marca colectiva podra ser transferida
o licenciada de conformidad con lo previsto en las normas de asociacion,
organizacién o grupo de personas.

Las transferencias y las licencias deberan ser inscritas ante la Oficina para que
surtan efectos frente a terceros. Una marca colectiva no podra ser objeto de
licencia de uso en favor de personas distintas de las autorizadas para usar la
marca de acuerdo con su reglamento de empleo.

Seran aplicados a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al
Titulo de las marcas y otros signos.

Art. 505 — (Cancelacion del registro de la marca colectiva) Procede la
cancelacion del registro de la marca colectiva:

a) Cuando se hayan aprobado modificaciones al reglamento de uso y éstas



no hayan sido informadas a la Oficina en el término de tres meses siguientes a
su aprobacion;

b) Cuando el titular haya autorizado el uso de la marca en contra de lo
establecido en el reglamento de uso;

¢) Si durante méas de un afio la marca colectiva es usada so6lo por su titular y
no por las personas autorizadas conforme al reglamento de empleo de la
marca,;

d) Si el titular de la marca colectiva usa o permite que se use la marca de una
manera que contravenga a las disposiciones de su reglamento de empleo, o de
una manera susceptible de engafiar a los medios comerciales o al puablico
sobre el origen o cualquier otra caracteristica de los productos o servicios para
los cuales se usa la marca;

e) Cuando el titular ha negado arbitrariamente el ingreso en la asociacion a
una persona capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposicién
esencial del reglamento de uso de la marca. En caso de no admisién de una
persona en la asociacion, la Autoridad Oficial podra, en atencion a las
circunstancias, abstenerse de declarar la cancelacion,

condenando al titular a admitir en la asociacion a la persona arbitrariamente
excluida;

f) Cuando el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que
la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso;

g) Cuando en consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha
hecho susceptible de inducir al pablico a error;

h) Cuando se ha inscrito una modificacion del reglamento de uso
contraviniendo las disposiciones de esta ley, salvo si el titular de la

marca, mediante una nueva modificacién del reglamento de uso, se ajustara a
los requisitos fijados por dichas disposiciones;

i) Cuando el titular de una marca colectiva constituida por una indicacion
geografica se haya negado arbitrariamente a autorizar el ingreso a la
asociacion de una persona que reune los requisitos establecidos en el
reglamento de uso;

J) Por las demas causales establecidas para la cancelacion de las marcas.

Art. 506 — (Nulidad del registro de la marca colectiva) 1) A peticion de
cualquier persona que demuestre interes legitimo o de cualquier autoridad



competente y después de dar al titular oportunidad de ser oido, el tribunal
declarara nulo el registro de la marca colectiva:

a) si la marca no hubiera debido ser registrada a causa de las disposiciones de
esta ley, en la inteligencia de que no se debera tomar en consideracion ningin
motivo que ya no exista en el momento de la decisién del tribunal;

b) si el reglamento de empleo de la marca es contrario a la moral o al orden
publico;

c) si solo el titular utiliza la marca, o si utiliza o permite una utilizacion de la
marca contraria a su reglamento de empleo, o si efectia o permite una
utilizacion de la marca susceptible de engafiar a los medios comerciales o al
publico sobre el origen o cualquiera otra caracteristica comun de los productos
0 servicios para los cuales se utiliza la marca, aplicandose igualmente estas
disposiciones si el titular tolera esa utilizacion aunque haya tenido
conocimiento de ella o la ignora por falta de un control suficiente.

2) Cuando los motivos de nulidad del registro de la marca colectiva previstos
en el presente apartado (a) del parrafo (1) solo se den en lo referente a una

parte de los productos o servicios para los que la marca colectiva fue
registrada, solo se declararda la nulidad del registro de esa parte de los
productos o servicios.

Art. 507 — (Requisitos para la renovacion) Cuando se solicite la renovacién de
la marca colectiva se presentard una declaracién jurada en la que se
consignara si la misma ha sido utilizada en los Gltimos cinco afios por lo
menos en una de las clases registradas y se indicara, segun corresponda, el
producto o servicio.

Art. 508 — (Aplicacion normativa) Las marcas colectivas estaran sujetas a las
regulaciones que se establecen para las marcas en general en lo que no esté
expresamente previsto en este capitulo.

TITULOIV
DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION y/o DE GARANTIA

Capitulo 1 — REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL REGISTRO Art.
509 — (Concepto) Se entiende por marca de certificacion y/o de garantia un
signo destinado a ser aplicado a productos o servicios utilizados por una
pluralidad de empresas bajo en control y autorizacion de su titular, que
certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos



requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad,
componentes, origen geogréafico, condiciones técnicas o0 modo de elaboracion
del producto o de prestacion del servicio. Podra ser titular de una marca de
certificacion una empresa o institucion, de derecho privado o publico o un
organismo estatal regional o internacional. No podran solicitar marcas de
certificacion y/o de garantia quienes fabriquen o comercialicen productos o
servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la
citada marca.

Art. 510 — (Formalidades para el registro). La solicitud del registro de una
marca de certificacion y/o de garantia debe acompafiarse de un reglamento de
uso de la marca, que fijara las caracteristicas garantizadas por la presencia de
la marca y la manera en la que ejercera el control de calidad antes y después
de autorizarse el uso de la marca. El reglamento debera haber sido
previamente aprobado por la autoridad administrativa que resulte competente
en funcion del producto o servicio de que se trate y se inscribira junto con la
marca.

El pedido de inscripcion de una modificacion del reglamento de empleo de
una marca de certificacion y/o de garantia se hara conforme a lo establecido
en el articulo relativo a las marcas y contendra al menos los siguientes
elementos:

a) Dados generales del solicitante, titular, representante o apoderado, en su
caso;

b) Solicitud o registro afectado;

¢) Indicacién de la modificacién;
d) Relacion de documentos anexos;
e) Lugar para notificaciones;

f) Nombre y firma del solicitante.

Art. 511 — (Reglamento de uso) 1) La solicitud de una marca de certificacion
y/o de garantia debera ser acompafiada de un reglamento de uso en el que se
indicaran las personas autorizadas a utilizar la marca, las caracteristicas
comunes de los productos o servicios que se van a certificar, la manera en que
se verificaran estas caracteristicas, los controles y vigilancia del uso de la
marca que se efectuaran, las responsabilidades en que se pueda incurrir por el
uso inadecuado de la marca y el canon que, en su caso, se exigira a quienes
utilicen la marca. 2) El reglamento de uso debera ser informado
favorablemente por el organo administrativo competente en atencion a la



naturaleza de los productos o servicios a los que la marca de certificacion y/o
de garantia se refiere. El informe se entendera favorable por el transcurrido
del plazo de tres meses desde su solicitud sin que el érgano administrativo
competente lo haya emitido. En caso de informe desfavorable, se denegard, en
su caso, la solicitud de registro de la marca de certificacion y/o de garantia
previa audiencia del solicitante. 3) Si la marca de certificacion y/o de garantia
consistiera en una indicacion de procedencia geografica, el reglamento de uso
debera prever gue cualquier persona, cuyos productos o servicios provengan
de esa zona geografica y cumplan las condiciones prescritas por el mismo,
podria utilizar la marca. El reglamento de uso se inscribira junto con la marca.
4) La marca de certificacion y/o de garantia no podra usarse en relacion con
productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio
titular de la marca.

Toda modificacion de las reglas de uso de la marca de certificacion y/o de
garantia debera ser puesta en conocimiento de la Oficina. La modificacion de
las reglas de uso surtirad efectos frente a terceros a partir de su inscripcion en el
registro correspondiente.

Art. 512 — (Denegacion de la solicitud) 1) La solicitud de registro de una
marca de certificacion y/o de garantia sera denegada en la forma y por los
mismos motivos de una marca individual y, ademas, cuando no cumpla lo
dispuesto en los articulos 509 y 510, o cuando el reglamento de uso sea
contrario a la ley, al orden publico o a las buenas costumbres. 2) La solicitud
de marca de certificacion y/o de garantia sera también denegada cuando pueda
inducir al publico a error sobre el caracter o la significacion de la marca, en
particular cuando pueda dar la impresion de ser algo distinto de una marca de
certificacion y/o de garantia. 3) No se denegara la solicitud si el solicitante,
mediante una modificacion del reglamento de uso, cumpliera los requisitos
enunciados en los apartados | y 2.

Art. 513 — (Modificacion del reglamento de uso) 1) El titular de la marca de
certificacion y/o de garantia deberd someter a la Oficina toda propuesta de
modificacidn del reglamento de uso. Se desestimara la modificacion cuando el
reglamento de uso modificado no cumpla los requisitos del articulo 511 o
incurra en alguna de las prohibiciones del articulo 512. 2) La modificacién del
reglamento de uso surtira efectos a partir de su inscripcion en la Oficina.

Art. 514 — (Autorizacion de uso) El titular de una marca de certificacion y/o
de garantia podra autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o
servicio cumpla las condiciones establecidas en el reglamento de uso de la
marca. La marca de certificacion y/o de garantia no podra usarse en relacion
con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el
propio titular de la marca.



Seran aplicables a este Titulo, en lo pertinente, las disposiciones relativas al
Titulo de las marcas y otros signos.

Art. 515 — (Duracion del registro) Cuando el titular del registro de la marca de
certificacion y/o de garantia sea un organismo estatal o paraestatal, el registro
tendra duracién indefinida y se extinguira con la disolucién o desaparicion de
su titular. En los demas casos, el registro de la marca durara diez afios y podra
ser renovado. El registro de una marca de certificacion podra ser cancelado en
cualquier tiempo a pedido de su titular.

Art. 516 — (Uso de la marca de certificacion y/o de garantia). El titular de una
marca de certificacion y/o de garantia autorizara el uso de la marca a toda
persona cuyo producto o servicio, segun el caso, cumpla las condiciones
determinadas por el reglamento de uso de la marca. La marca de certificacion
y/o de garantia no podra ser usada para productos ni servicios producidos,
prestados o comercializados por el propio titular de la marca.

Art. 517 — (Gravamen y transferencia de la marca de certificacion y/o de
garantia) Una marca de certificacién y/o de garantia no podra ser objeto de
carga o gravamen alguno; tampoco de embargo u otra medida cautelar o de
ejecucion judicial.

Una marca de certificacion y/o de garantia solo podra ser transferida con la
entidad titular del registro. En caso de disolucién o desaparicion de la entidad
titular, la marca de certificacion y/o de garantia podra ser transferida a otra
entidad idbénea, previa autorizacion de la autoridad gubernamental
competente.

Art. 518 — (Reserva de la marca de certificacién y/o de garantia extinguida)
Una marca de certificacion y/o de garantia cuyo registro sea anulado o deje de
usarse por disolucion o desaparicién de su titular, no podra ser empleada ni
registrada, como signo distintivo durante un plazo de diez afios contados
desde la anulacion, disolucion o desaparicion, segun el caso.

Art. 519 — (Causas de nulidad) Ademas de por las causas de nulidad previstas
en los articulos relativos as las causas de nulidad de marcas se declarara la
nulidad del registro de la marca de certificacion y/o de garantia cuando
hubiera sido registrada contraviniendo lo dispuesto en el articulo 511, salvo

que el titular de la marca, por una modificacion del reglamento de uso,
cumpliera las prescripciones de los citados preceptos.

Art. 520 — (Causas de caducidad) El registro de una marca de certificacion y/o
de garantia caducara ademas de por las causas previstas en el articulo relativo



a las causas de caducidad de marcas, cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes y asi se declare en sentencia firme:-

a) Que el titular ha negado arbitrariamente el uso de la marca a una persona
capacitada para ello o ha incumplido cualquier otra disposicion esencial del
reglamento de uso de la marca. En el caso de denegacion injustificada del uso
de la marca, el Tribunal podra, en atencion a las circunstancias, abstenerse de
declarar la caducidad, condenando al titular a autorizar el uso de la marca a la
persona arbitrariamente excluida;

b) Que el titular no ha adoptado las medidas apropiadas para impedir que la
marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso;

¢) Que, a consecuencia del uso permitido por el titular, la marca se ha hecho
susceptible de inducir al pablico a error en el sentido del apartado

2 del articulo 511;

d) Que se ha inscrito una modificacion del reglamento de uso contraviniendo
las disposiciones del apartado 1 del articulo 512, salvo si el titular de la marca,
mediante una nueva disposicion del reglamento de uso, se ajustara a los
requisitos fijados por dichas disposiciones;

e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él
mismo 0 una persona que esté econdmicamente vinculada con él fabrique o
suministre.

TITULOV
NOMBRE COMERCIAL
Capitulo I - CONCEPTO

Art. 521 — (Concepto. Signos que puede constituir nombre comercial.
Normativa aplicable) Se entendera por nombre comercial cualquier signo

que identifique a una actividad econdmica, a una empresa, 0 a um
establecimiento mercantil que sirve para distinguirlas de las demas empresas
que desarrollan actividades idénticas o similares.

Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre comercial.
Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre
otros, su denominacion social, razén social u otra designacion inscrita en un



registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son
independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas
juridicas, pudiendo ambas coexistir.

Pueden constituir nombres comerciales:

a) Los nombres, los patronimicos, las razones sociales y otras denominaciones
de las personas:

b) Las denominaciones de fantasia;

¢) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial;
d) Los anagramas y logotipos;

e) Las imagenes, figuras y dibujos;

f) Cualquier combinacion de los signos que, con caracter enunciativo, se
mencionan el los incisos anteriores.

Salvo disposicidn contraria prevista en este capitulo, seran de aplicacion al
nombre comercial en la medida en que no sean incompatibles con su propia
naturaleza, las normas de la presente ley relativas a las marcas.

Capitulo 11 - PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

Art. 522 — (Proteccion aun antes del registro) No obstante todas las
disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se prevé la obligacion de
registrar el nombre comercial, éste estara protegido incluso antes del registro o
sin él contra todo acto ilicito por parte de terceros. Se considerara
especialmente como acto ilicito todo uso ulterior de un nombre comercial por
terceros, bien sea en forma de nombre comercial o de marca de comercio, de
servicio o colectiva, asi como de un nombre comercial similar o de una marca
similar, susceptible de inducir al pablico a error.

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las

actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. El registro del
nombre comercial tendra efectos declarativos respecto de la titularidad sobre
el mismo.

Art. 523 — (Derecho de impedir su uso por terceros) El titular de un nombre
comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo
distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo
de asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el



caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo
pudiera causarle un dafio econdmico o comercial injusto, o implicara un
aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.
Sera aplicable al nombre comercial lo dispuesto en el Capitulo XX -
Duracion, renovacion y modificacion de la marca.

Capitulo 111 - SOLICITUD DEL REGISTRO

Art. 524 — (Tramite) Conforme a la legislacion interna del pais, el titular de un
nombre comercial podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional
competente. El registro o deposito tendra caracter declarativo. EI derecho a su
uso exclusivo solamente se adquirira por el primero uso en el comercio.

Un nombre comercial se registrara ante la Oficina, sin perjuicio de las
disposiciones relativas a la inscripcion de los comerciantes y de las sociedades
civiles y mercantiles en los registros puablicos correspondientes y sin perjuicio
de los derechos resultantes de tal inscripcion.

Un nombre comercial, su modificacion y anulacién se registraran en cuanto
corresponda, siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las
marcas y devengara la tasa fijada.

Art. 525 — (Examen de fondo) Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos
legales, se efectuara el examen de fondo a fin de determinar si existe algun
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusién aplicado al
mismo giro, en tramite o publicado con anterioridad, 0 a una marca en tramite
de registro 0 a una marca ya registrada idéntica o semejante en grado de
confusion que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados
con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De
no encontrarse anterioridad procedera a la publicacion.

No se publicaran los nombres comerciales que carezcan de elementos que
hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trata de otros de su
género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones
contenidas en el articulo respecto a las marcas no registrables de esta ley.

Art. 526 — (Contenido de la solicitud) La solicitud de un nombre comercial
debera contener al menos los siguientes elementos:-

a) Numero de la solicitud;
b) Fecha de presentacion;
c) Datos generales del solicitante, del representante o apoderado, en su caso;

d) Reproduccién del nombre comercial;



e) Indicacion de reservas;
f) Lugar y fecha de emision;
g) Nombre el funcionario que autoriza la publicacién.

La solicitud de registro y el aviso de publicacion indicaran la fecha desde la
cual se usa en el comercio el nombre comercial. También indicaran el giro de
la actividad del solicitante y en su caso, el lugar del pais en que se desarrollan
las actividades de la empresa con el nombre o el lugar en que estan ubicados
los establecimientos o locales comerciales que los emplean. En cuanto a la
aplicacion, respecto a los nombres comerciales de los procedimientos
utilizados para las marcas, se observara el procedimiento que corresponda.

Capitulo IV — NOMBRES COMERCIALES INADMISIBLES.

Art. 527 — (Casos de irregistrabilidad) No podra registrarse como nombre
comercial un nombre o una designacion que esté comprendido en alguno de
casos siguientes:

a) Los que sean iguales o parecidos a otros signos distintivos solicitados o
registrados anteriormente, que puedan causar confusion o inducir a error al
publico;

b) Los que contengan dibujos, figuras u otros elementos figurativos;
c¢) Los nombres geogréaficos;

d) Los que estén constituidos, o en los que figuren los nombres o patronimicos
de personas identificables distintas del solicitante, sin su consentimento
manifestado en instrumento publico, o el de sus herederos;

e) Cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o al
orden publico, y especialmente, que pueda engafiar a los medios comerciales o
al publico sobre la naturaleza de la empresa designada por ese nombre;

f) Cuando su uso sea susceptible de causar confusién en los medios

comerciales o en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el
giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o establecimiento
designado con ese nombre;

g) Cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la procedencia empresarial, el origen u otras
caracteristicas de los productos o servicios que la empresa produzca o
comercialice;



h) Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

El nombre comercial registrado a favor de una persona en la Oficina no puede
ser contradictorio con el nombre comercial registrado en el pais, a favor de esa
propia persona, para el desarrollo de la misma actividad, en el Registro
Mercantil.

Art. 528 — (Complementacion del examen) Para efectos del registro, la
Oficina examinara si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el
articulo anterior. El pais podra exigir la prueba de uso, conforme a sus normas
nacionales.

Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacion de
productos y servicios utilizadas por las marcas.

Capitulo V — DURACION y RENOVACION

Art. 529 — (Plazo de duracion) En caso de registro del nombre comercial, éste
tendra una duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su registro o
depdsito, renovables por periodos iguales. El titular de un registro de nombre
comercial podra renunciar a sus derechos sobre el registro. La renuncia al
registro del nombre comercial surtira efectos a partir de su inscripcion ante la
Oficina.

Art. 530 — (La renovacién y su tramite) La renovacion del registro de un
nombre comercial debera solicitarse ante la Oficina, dentro de los seis meses
anteriores a la fecha de su expiracién. No obstante, el titular de un nombre
comercial gozara de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la
fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovacion, acompafiando
los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el
recargo establecido, de ser el caso. Durante el plazo referido, el registro del
nombre comercial mantendra su plena vigencia. A efectos de la renovacion la
Oficina podra exigir prueba de uso del nombre comercial. En todo el caso el
registro se efectuara en los mismos términos del registro original.

renuncia al registro del nombre comercial surtird efectos a partir de su
inscripcion ante la Oficina.

Capitulo VIl - NULIDAD Y CADUCIDAD

Art. 532 — (Aplicacion normativa de las marcas en lo que corresponda)
Siempre que no sea contrario a su propia naturaleza, se declarara la nulidad
del nombre comercial en la forma y por las mismas causas previstas para las
marcas y, ademas cuando hubiere sido registrado contraviniendo lo dispuesto



en el Capitulo IV respecto a los nombres comerciales inadmisibles, de la
presente ley.

Se declarara la caducidad del nombre comercial en la forma y por las mismas
causas previstas para las marcas, siempre que ello no sea incompatible con su
propia naturaleza.

TITULOVI
DE LOS ROTULOS y/o EMBLEMAS
Capitulo I - CONCEPTO.

Art. 533 — (Concepto. Legitimacion para su registro, adquisicion del derecho
por el primer uso) Se entendera por rétulo de establecimiento cualquier signo
visible que identifique a un establecimiento o local determinado y/o emblema
empresarial todo signo visible, figurativo o mixto, que identifique a las
personas naturales o juridicas, una empresa o un establecimiento, en el
ejercicio de una actividad econémica.

Puede solicitarse el registro de rotulos de establecimiento por cualquier
persona natural o juridica, nacional o extranjera, con establecimiento
industrial y comercial, real y efectivo en el pais. La titularidad del derecho
exclusivo sobre un rotulo de establecimiento se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando se deja de usar el rotulo o cesan las actividades
de la empresa, o institucibn que lo usa. El registro del rotulo de
establecimiento tendra efectos declarativos respecto de la titularidad sobre el
mismo.

Pueden constituir emblemas empresariales los signos figurativos y su
combinacién con los signos denominativos que pueden constituir nombres
comerciales. El registro del emblema empresarial tendra efectos declarativos
respecto de la titularidad sobre el mismo.

Capitulo 11 - PROTECCION DEL ROTULO y/o EMBLEMA

Art. 534 — (Proteccion. Normativa aplicable) El derecho exclusivo de un
rotulo y/o emblema empresarial se adquiere por su primer uso en el comercio
y termina con la extincion del establecimiento que lo usa. El titular de un
rotulo y/o emblema tendra el derecho de actuar contra cualquier tercero que,
sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico
al rétulo y/o emblema protegido o un signo distintivo semejante, cuando este
sea susceptible de causar confusion o riesgo de asociacion con el
establecimiento.



El registro de un rotulo de establecimiento tendra efectos en todo el territorio
nacional, sin perjuicios de los derechos adquiridos anteriormente por personas
distintas al titular del registro, quienes podran continuar usando el rétulo en la
forma y en el &mbito territorial de tal uso anterior. El rétulo y/o emblema sera
protegido de acuerdo con las disposiciones relativas al nombre comercial, que
le seran aplicables en cuanto corresponda.

Capitulo 111 — SOLICITUD

Art. 535 — (Procedimiento para su registro) Un rétulo y/o emblema
empresarial, su modificacion y anulacién se registraran en cuanto corresponda
siguiendo los procedimientos establecidos para el registro de las marcas y
devengara la tasa fijada.

La proteccion y el registro de los emblemas empresariales se regiran en lo
pertinente por las disposiciones relativas al nombre comercial.

El titular de un rétulo y/o emblema podra solicitar el registro a la Oficina.
Podran, especialmente, constituir rétulos de establecimiento:

a) Los nombres patronimicos, las denominaciones de personas naturales o
juridicas y las razones sociales;

b) Las denominaciones y los disefios de fantasia;
¢) Las denominaciones alusivas a la actividad del establecimiento;
d) Los anagramas;

e) Cualquier combinacién de los signos que, con caracter enunciativo, se
mencionan en los incisos anteriores.

Capitulo IV — ROTULOS y/o EMBLEMAS INADMISIBLES.

Art. 536 — (Irregistrabilidad) Un rétulo y/o un emblema no podra consistir,
total ni parcialmente, en una designacion u otro signo contrario a la moral o al
orden publico o susceptible de causar confusion en los medios comerciales o
al pablico, sobre la identidad, naturaleza, las actividades, el giro comercial o
cualquier otro asunto relativo al establecimiento identificado con ese rétulo
y/o emblema o sobre la procedencia, el origen u otras caracteristicas de los
productos o servicios producidos o comercializados por el establecimiento.

No podrén registrarse como rétulos de establecimientos:

a) Los signos que sean susceptibles de causar engafio, confusion, asociacion,
en los medios comerciales o en el puablico sobre la identidad,



la naturaleza, las actividades o cualquier otro aspecto del establecimiento o
local comercial designado con el rotulo sobre su titular, o sobre los productos
0 servicios que se produzcan o comercialicen en el establecimiento;

b) Las palabras o las combinaciones de palabras que exclusivamente se
refieran al género o que sean descriptivas de la actividad industrial o
comercial;

c) Los que sean conocidos publicamente en relacién con otro establecimiento
de persona distinta al solicitante;

d) Los que hagan alusion, directa o indirectamente, a otro establecimiento;

e) Los que sean iguales o parecidos a otros signos distintivos solicitados o
registrados, o protegidos con anterioridad, a menos que el solicitante o el
titular sea el mismo.

Capitulo V — REGISTRO

Art. 537 — (Contenido del registro) El registro del rotulo y/o emblema debera
contener al menos los siguientes elementos:

a) Numero de la solicitud;

b) Fecha de presentacion;

c¢) Datos generales del solicitante, del representante o apoderado, en su caso;
d) Reproduccién del rétulo y/o emblema;

e) Indicacidn de reservas;

f) Lugar y fecha de emision.

Capitulo VI - DURACION Y RENOVACION

Art. 538 — (Plazo duracién y renovacion por periodos iguales) El registro de
rotulo y/o emblema tendra duracion de diez afios contados a partir de la fecha
del registro, renovable por periodos iguales.

TITULOVII

DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS - |



Capitulo I - CONCEPTO

Art. 539 — (Concepto y alcance. Embargos) Indicacion geogréafica es todo
nombre, denominacién, expresion, imagen o signo que indique directa o
indirectamente que un producto proviene de un pais, de un grupo de paises, de
una region o localidades o de un lugar determinado.

Comprenden las indicaciones de procedencia e las denominaciones de origen.

Para las primeras tenemos el Arreglo de Madrid relativo a la Represion a las
Falsas Indicaciones de Procedencia del 14-04-1891. En el Acta Adicional de
Estocolmo del 14/07/1967 prescribe que: Art. 1-, 1) Todos los productos que
lleven una indicacion falsa o engafiosa en virtud de la cual resulten indicados
directa o indirectamente, como pais o como lugar de origen alguno de los
paises a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno
de ellos, seran embargados al ser importados en cada uno de los dichos paises.
2) El embargo se efectuard también en los paises donde haya sido colocada la
indicacion de procedencia falsa o engafiosa o en aquel donde haya sido
introducida el producto provisto de esta indicacion falta o engafiosa, etc.

Capitulo 11 — INDICACION DE PROCEDENCIA

Art. 540 — (Concepto) Se entendera por indicacion de procedencia un nombre,
expresion, imagen o signo utilizado para indicar que un producto o servicio
proviene de un pais, o de un grupo de paises, de una region, localidad o lugar
determinado.

Art. 541 — (Su no uso) Una indicacién de procedencia no podra usarse en el
comercio en relacién con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o
engafiosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al puablico
a confusién con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra
caracteristica del producto o servicio. A efectos de lo dispuesto en el parrafo
anterior, también constituye uso de una indicacion geografica en el comercio
el que hiciera en la publicidad y en cualquier documentacion comercial
relativa a la venta, exposicion u oferta de productos o servicios.

Art. 542 — (Condiciones para indicar su hombre o domicilio en los productos
que comercialice) Toda persona podra indicar su nombre o su domicilio sobre
los productos que comercialice, aln cuando éstos provinieran de un pais
diferente, siempre que se presente acompafiado de la indicacién precisa, en
caracteres suficientemente destacados, del pais o lugar de fabricacion o de
produccion de los productos o de otra indicacion suficiente para evitar error
sobre el verdadero origen de los mismos.

Capitulo Il - SOLICITUD



Art. 543 — (Legitimacion. Condiciones y contenido para solicitar el registro)
Cualquier persona natural o juridica, podra solicitar el registro de una
indicacion de procedencia, siempre que represente a un grupo significativo de
productores, fabricantes o artesanos, cualquier sea su forma juridica, cuyos
predios o establecimientos de extracciéon, produccién, transformaciéon o
elaboracion se encuentren dentro de la zona de delimitacion

establecida por la indicacion de procedencia solicitada y cumplan con los
demas requisitos sefialados en esta ley. También podran solicitar el
reconocimiento de una indicacion de procedencia las autoridades nacionales,
regionales, provinciales o comunales, cuando se trate de indicaciones de
procedencia ubicadas dentro de los territorios de sus respectivas
competencias.

Podra ser solicitado el registro de la indicacion de procedencia de productos
agricolas y alimentarios, ante la autoridad de aplicacion por cualquier persona
fisica o juridica dedicada a la extraccion, produccion o fabricacion del mismo.

La solicitud de reconocimiento de una indicacion de procedencia debera
indicar:

a) Nombre, domicilio y actividad del solicitante con la indicacion pedida;
b) La indicacién de procedencia;

c) El area geografica de produccidn, extraccién, transformacion o elaboracion
del producto que se distinguira con la indicacion, delimitadndola a los
caracteres geograficos y la division politicoadministrativa del pais;

d) La descripcién detallada del producto o los productos que distinguira la
indicacion de procedencia solicitada, asi como sus caracteristicas o cualidades
esenciales del mismo;

e) Estudio técnico, elaborado por un profesional competente, que aporte
antecedentes, en el sentido que las caracteristicas o cualidades que se le
atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su
origen geografico;

f) Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la indicacidn
solicitada.

Tratandose de solicitud de indicacion de procedencia del pais, relativa a
productos silvoagropecuarios y agro-industriales, se requerira ademas, para el
registro de la misma, un informe favorable del Ministerio que corresponda,
respecto del cumplimiento de las exigencias establecidas en la ley. En el caso



de la indicacion de procedencia de origen extranjera relativa a los
mencionados productos, se requerira también un informe del dicho Ministerio.

Dicho informe debera emitirse en el plazo de ciento veinte dias, a contar de la
fecha de requerimiento del mismo por el jefe del 6rgano competente.

Art. 544 — (Contenido de la resolucion que conceda el registro) La resolucion
que conceda el registro de una indicacién de procedencia sefialara:

a) La indicacion de procedencia reconocida;

b) La zona geogréfica delimitada de produccion, extraccion, transformacion o
elaboracion cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar
la indicacion;

¢) Los productos a los cuales se aplicara la indicacion de procedencia y las
cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener;

d) La calificacion de conformidad con el mérito de los antecedentes
acompafiados, de tratarse de una indicacion de procedencia.

Asimismo, tal resolucion aprobara y ordenard el registro del reglamento
especifico de uso y control de la indicacion de procedencia reconocida.

Art. 545 — (Registro de indicaciones de procedencia extranjera. Limitaciones)
Las indicaciones de procedencia extranjeras podran registrarse en el pais, de
conformidad con las normas de esta ley. No podran protegerse o perderan la
proteccion si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caido en
desuso en su pais de origen. En particular, no estaran sujetas a la proteccion
establecida en esta ley las indicaciones de procedencia de origen extranjera
que identifiqguen vinos y bebidas espirituosas en relacién con bienes y
servicios., y que hayan sido utilizadas de forma continua por nacionales o
residentes en el pais para identificar, esos mismos bienes o servicios u otros
afines, de buena fe, durante diez afios como minimo, salvo que se haya
dispuesto lo contrario en un tratado internacional ratificado por el pais.

Art. 546 — (Tramite) Dentro de los sesenta dias de la presentacién de solicitud
preliminar, la autoridad de aplicacion debera aceptar, rechazar, solicitar
aclaraciones o sugerir las modificaciones que estime necesarias. Dentro de los
primeros veinte dias, correra asimismo visa a la Oficina, a fin de que se expida
sobre los articulos que tratan de las indicaciones de procedencia inadmisibles.
Una vez aprobada la solicitud preliminar, los productores deberan completar
los demaés requisitos legales y reglamentarios establecidos en esta ley.

Art. 547 — (Publicacion) Si se encuentran cumplidos los requisitos legales
exigidos, se procedera a publicar el contenido de la solicitud por un dia en el



Boletin y en un diario de amplia circulacion en la zona geografica que se trate,
a costa del peticionante.

Se correra vista por el término de treinta dias a la Oficina, a fin que se expida
sobre lo impuesto en esta ley.

Art. 548 — (Oposicion) Toda persona fisica o juridica que justifique un interés
legitimo y que estimare que alguno de los requisitos establecidos no han sido
debidamente cumplidos podra formular oposicién al registro, por escrito y en
forma fundada, dentro de treinta dias siguientes al de la dltima publicacién
realizada en los términos del articulo anterior.

Art. 549 — (Traslado y plazo para contestacion del solicitante) Se dara vista al
solicitante de las oposiciones deducidas y por el plazo de treinta dias desde la
notificacion para que las constate, limite el alcance de la solicitud o la retire.
Con la contestacion del solicitante o vencido el plazo sin que éste se hubiese
presentado, se resolvera sobre la oposicién presentada.

Art. 550 — (Plazo para que se subsane irregularidades) De oficio o a peticion
de parte, si se estimara que alguno de los requisitos indicados en la solicitud
no ha sido debidamente cumplido, se le comunicara al solicitante para que
dentro del plazo de treinta dias subsane las irregularidades. Si el solicitante no
contestare en término e no diera cumplimiento a lo requerido, se denegara el
registro. En caso de que los defectos fueren subsanados, el trdmite continuara
con arreglo a lo dispuesto en los articulos anteriores.

Art. 551 — (Publicacion) Otorgada la inscripcion de la indicacion de
procedencia, se publicard la resolucién en el Boletin por un dia y se
comunicara a la Oficina y a todo otro organismo nacional y/o internacional
gue se requiera.

Capitulo IV — UTILIZACION ILICITA

Art. 552 — (Causa y accion. Prohibicién de usar una indicacion susceptible de
causar error o confusion) 1) Es ilicita concretamente:

a) La utilizacién directa o indirecta de una indicacion falsa o engafiosa sobre
la procedencia de un producto o de un servicio, 0 sobre la identidad del
productor, fabricante o comerciante;

2) Podran entablar una accién para prevenir o reprimir los actos ilicitos o los
que se hace referencia en el péarrafo precedente cualquier autoridad
competente 0 cualquier persona, asociacion o sindicato interesado,
especialmente los productores, fabricantes o comerciantes que pueden
identificar correctamente sus productos o servicios con la indicacion de



procedencia de que se retrate, o los sindicatos o asociaciones que los
representen al efecto.

3) No podré usarse, en la publicidad ni en la documentacion comercial relativa
a la venta, exposicion o oferta de productos o servicios, una indicacion
susceptible de causar error o confusion sobre la procedencia geogréafica de los
productos, por no ser originarios del lugar designado por la indicacion de
procedencia, 0 bien, aun cuando se indique el origen verdadero del producto o
servicio pero igualmente genere confusion en el publico. Tampoco se
permitird en el registro de marcas el empleo de expresiones tales como: clase,
tipo, estilo, imitacion u otras analogas.

Capitulo V — INDICACIONES DE PROCEDENCIA INADMISIBLES
Art. 553 — (Irregistrabilidad) No podran ser registradas:

a) Las que sean genéricas de productos agricolas o alimentarios,
entendiéndose por tales aquéllas que por su uso han pasado a ser el nombre
comun del producto con el que lo identifica el pablico en general en el pais de
origen;

b) El nombre de una variedad de uva;
c¢) Las marcas registradas que identifiquen productos de origen vitivinicola;

d) Los nombres similares u otros ya inscritos como denominacion de origen
de productos agricolas o alimentarios, o que hubieran iniciado tramite de
inscripcion con anterioridad,;

e) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto de las cualidades o
caracteristicos del producto que se trate;

) El uso de calificaciones como: clase, a la manera de, tipo, estilo, etc.

g) La utilizacion de cualquier medio que, en la designacién o presentacion del
producto indique o sugiera que el producto proviene de una region geografica
distinta al verdadero lugar de origen, que pueda inducir al publico a error en
cuanto al origen geografico.

h) Los nombres que identifiquen productos agricolas o alimentarios que no
provengan de las areas geograficas determinadas o asignadas, y que sean del
mismo género o que, no siéndolo, no se ajusten a las condiciones bajo las
cuales fue registrada la indicacion de procedencia;



i) Los nombres que identifiquen la denominacion comercial de productos
similares a los registrados o con el fin de aprovechar la reputacion de los
mismos;

J) Cuando exista usurpacion, imitacion o evocacion, aungue se indique el
origen verdadero del producto que se pretende comercializar, aun cuando la
indicacion de procedencia sea utilizada acompafiada de expresiones tales
como: género, tipo, método, estilo, imitacion o similares;

k) Cuando implique otro tipo de indicacion falsa o falaz, ardid o engafio,
relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o

caracteristicas esenciales de productos que no sean los originarios y
protegidos;

I) Cualquier otra préactica que pueda inducir a error a los consumidores sobre
el verdadero origen y/o cualidades diferenciadas del producto que implique
competencia desleal;

m) Que sean contrarias a la moral o al orden publico.

Las prohibiciones anteriores se aplicaran a las indicaciones de procedéncia
utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en
los documentos relativos al producto de que se trate.

Una indicacion geografica no podra usarse en el comercio por ningin medio
relacionado con la designacién o presentacién de un producto o servicio
cuando tal indicacion sea falsa o, aunque literalmente verdadera en

cuanto al territorio, la region o localidad de origen de los productos o
servicios, indique o sugiera al publico una idea falsa o engafiosa del origen de
ellos, o cuando el uso pueda inducir al pablico a confusién o error acerca del
origen, la procedencia, las caracteristicas o cualidades del producto o los
Servicios.

Art. 554 — (Infracciones y sanciones. Padron basico) La ley clasifica las
infracciones, cometidas por usuarios del sistema, como asi también establece
sanciones a terceros no inscriptos en el sistema, cuando constatara, entre otros,
el uso indebido de indicacion de procedencia; uso de marcas, nombres
comerciales, expresiones, signos o0 emblemas que por su identidad o similitud
grafica o fonética con los nombres protegidos o con los signos o emblemas
caracteristicos de los mismos, puedan inducir a error o confusion sobre la
naturaleza o el origen de los productos; empleo indebido de nombres
geograficos aunque vayan precedidos de términos, tales como: tipo, estilo,



cepa, embotellado en, etc. que puedan provocar confusion en cuanto al origen
de los productos.

La ley establece que la autoridad de aplicacion elaborara el padron basico de
las &reas geograficas y areas de produccion preliminares, que por sus aptitudes
para la produccion de uvas puedan pretender acceder a una indicacion de
procedencia, para cumplir con la normativa internacional.

Capitulo VI —- DERECHOS

Art. 555 — (Derecho de uso de emblemas distintivos y otros signos) La ley por
intermedio de la autoridad competente, confiere a los usuarios de indicacion
de procedencia el derecho de su uso para productos agricolas y alimentarios y
del nombre que la identifica, lo que incluye el derecho al uso de emblemas,
distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizadas por el
organismo competente.

El registro de una indicacion de procedencia tendra una duracion indefinida.
El registro podra ser modificado en cualquier tiempo cuando cambie alguna
de las circunstancias establecidas en esta ley. La modificacion debera
sujetarse al procedimiento de registro, en cuanto corresponda.

Art. 556 — (Derecho a usar la indicacién de procedencia) Todos los
productores, fabricantes o artesanos que desempefian su actividad dentro de la
zona geografica delimitada, inclusive, aquéllos que no estuvieran entre los que
solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la
indicacion de procedencia en relacion con los productos sefialados en la
Oficina, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las
mismas. Solamente ellos podran emplear en la identificacion del producto la
expresion indicacion de procedencia o la iniciales “I. P. . Estas indicaciones
se podran poner en el envase, siempre que sea de aquellos que se presentan al
consumidor sellados, de manera que sea necesario destruirlos para acceder al
producto.

Capitulo VII - NULIDAD

Art. 557 — (Legitimacion para la accién de nulidad. Normativa aplicable)
Cualquier interesado podra impetrar la declaracion de nulidad del registro de
una indicacion de procedencia, cuando se haya infringido alguna de las
prohibiciones establecidas en esta ley.

En cuanto corresponda, las normas de los Titulos respecto de las disposiciones
reglamentarias relativas a las marcas comerciales seran aplicables a los
procedimientos de examen, publicacion, registro y nulidad de las indicaciones
de procedencia de que trata este Titulo.



Capitulo VIII — AUTORIDAD DE APLICACION
Art. 558 — (Funciones) Son funciones de la autoridad de aplicacion:-
a) Entender, aprobar o rechazar solicitudes de indicacion de procedencia;

b) Registrar las indicaciones de procedencia, y expedir los certificados
conforme le determine la reglamentacion;

¢) Brindar los informes que se soliciten, respecto de los nombres y
autorizaciones de uso que se encuentren inscriptos, en la forma que establezca
la reglamentacion;

d) Registrar las modificaciones y/o extinciones de las inscripciones de las
indicaciones de procedencia;

e) Registrar las infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, a
los fines de establecer el caracter de reincidente del eventual infractor;

f) Recibir denuncias por eventuales infracciones, tramitar los sumarios
pertinentes e imponer sanciones;

g) Elevar a la justicia las actuaciones cuando medien apelaciones a sanciones
impuestas;

h) Tramitar la inscripcion de las indicaciones de procedencia en la Oficina y/o
otros registros nacionales, internacionales o regionales a crearse.

Los gastos que demande el cumplimiento por parte de la Autoridad de
Aplicacion de sus funciones, seran atendidos con las provisiones
presupuestarias anuales que se le asignen, a partir de ejercicio posterior a la
sancién de la presente ley.

Capitulo IX — INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 559 — (Clasificacion de las infracciones) Las infracciones a la presente
ley, sus normas reglamentarias, al régimen de una indicacion de procedencia,
que fueran cometidas por personas fisicas o juridicas, usuarios del sistema o0
inscriptos en los registros, se clasificaran a los efectos de su sancién de la
siguiente forma:

a) Faltas: Se entiende por tales las inexactitudes en las declaraciones
obligatorias, asientos en los libros, omision de comunicaciones,
incumplimiento de plazos y en general faltas a normas similares;



b) Infracciones a la produccion y elaboracion de productos protegidos: Se
entiende por tales a las faltas referidas a incumplimientos del/los protocolos
de calidad aprobados por el Consejo de Zona para el producto protegido por
una indicacion de procedencia.

Art. 560 — (Sanciones impuestas por la autoridad de aplicacion) Las faltas,
infracciones y contravenciones descriptas en el articulo anterior, cometidas
por los usuarios del sistema, podran ser sancionadas por la Autoridad de
Aplicacion con:

a) Multa de hasta cincuenta veces el valor de mercado que tuviera el producto
en infraccion;

b) Decomiso de los productos en infraccion;

c) Suspension temporal del uso de la indicacién de procedéncia de que se
trate;

d) Cancelacion definitiva del uso de la indicacion de procedencia, la que
debera ser publicada en un diario de comunicacion masiva a nivel

nacional y en el Boletin.

Art. 561 — (Sanciones que pueden ser aplicadas a otras personas no adscritas
al sistema) La Autoridad de Aplicacién podra imponer las sanciones previstas
en el articulo anterior a personas fisicas o juridicas que no estuvieran
adscriptas al sistema de proteccion que se crea por esta ley, cuando constatare:

a) El uso indebido de una indicacion de procedencia;

b) La utilizacion de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o
emblemas que por su identidad similitud grafica o fonética con las
indicaciones protegidas, o con los signos, emblemas registrados, puedan
inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los productos agricolas y
alimentarios;

c) El empleo indebido de nombres geograficos protegidos en etiquetas o
marbetes, documentacion comercial o publicidad de productos, aunque vayan
precedidos por los térmicos: género, tipo, estilo, método, imitacién o una
expresion similar que pudiera producir confusion en el consumidor de una
indicacion de procedencia.

Art. 562 — (Sanciones recurribles ante el juzgado que corresponda) Las
resoluciones de la Autoridad de Aplicacion que impusieren sanciones, seran
recurribles por ante el Juzgado que corresponda con jurisdiccion en el lugar
donde tiene asiento el titular de la indicacion de procedencia, dentro del plazo



de quince dias hébiles judiciales contados desde su notificacion. El recurso no
suspendera la ejecucion del acto.

Art. 563 — (Sanciones civiles ante tribunales ordinarios de justicia) Las
acciones civiles relativas al derecho de usar una indicacion de procedencia
registrada, y las destinadas a impedir el uso ilegal de las mismas, se ejerceran

ante los tribunales ordinarios de justicia, conforme establecidas en las leyes
civiles. Tratdndose de indicacion de procedencia que identifiquen vinos y
bebidas espirituosas, las acciones civiles establecidas en el inciso anterior
procederan cuando se emplee una indicacion de procedencia sin tener derecho
a usarla, o traducida, o cuando se acompafie de términos como clase, tipo,
estilo, imitacion, u otras analogas, e incluso cuando se indique el verdadero
origen del producto.

Art. 564 — (Multas en beneficio fiscal. Pago de costas, dafos y perjuicios)
Seran condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de. . .unidades
tributarias:

a) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los
protegidos por una indicacidon de procedencia registrada, sin tener derecho a
hacerlo;

b) Los que, con fines comerciales, use la indicacion de procedencia no escrita,
caducada o anulada o las simulen;

c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que
lleven una indicacion de procedencia registrada, sin tener derecho a usarla y
sin que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se
destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege
la indicacion de procedencia.

Los condenados de acuerdo a este articulo seran obligados al pago de las
costas, dafios y perjuicios causados a los legitimos usuarios de la indicacién
de procedencia.

Los utensilios y los elementos directamente empleados para la comisién de
cualquiera de los delitos mencionados en este articulo y los objetos con
indicacion de procedencia falsificada caeran en comiso. Tratandose de objetos
con indicacién de procedencia falsificada se procedera a su destruccion. En el
caso de utensilios, o elementos utilizados, sera facultad del juez competente
decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destruccion o su distribucion
benefica.



Al que reincida dentro de los cinco afios siguientes a la aplicacion de una
multa, se le aplicard otra que no podra ser inferior al doble de la anterior y
cuyo monto maximo podré llegar a . . . unidades tributarias.

TITULOVIII
DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS — 1 |
Capitulo | - CONCEPTO DE DENOMINACION DE ORIGEN

Art. 565 — (Concepto. Empleo de la Denominacion de origen) Se entendera
por denominacion de origen, una indicacion geografica constituida por la
denominacion de un pais, de una region o de un lugar determinado, o
constituida por la denominacion que sin ser la de un pais, una region o un
lugar determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputacién u otras
caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogréafico en el
cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

El empleo de una denominacién de origen queda reservado exclusivamente
para los vinos de variedades selectas o bebidas espirituosas de origen vinico, u
otros de calidad superior, producidos en una region cualitativamente
diferenciada y determinada del pais, cuya materia prima y elaboracion, crianza
y embotellado se realizan en la misma area de produccién delimitada.

Se considera producto agricola y/o alimentario amparable por una
denominacion de origen, a aquellos originarios de una regién, provincia,
departamento, localidad, area o zona, de reconocida tipicidad y originalidad
que, producido en un entorno geografico determinado, desarrolla cualidades
particulares que le confieren un caracter distinto al resto de los productos del
mismo origen, aun en condiciones ecoldgicas y con tecnologias similares, por
la influencia del medio natural y del trabajo del hombre.

Para estas tenemos el Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen, del 31-10-1958, revisado en Estocolmo en 14-07-
1967 y modificado en 28-09-1979, Prescribe que: Art. 1, 2) Se comprometen a
proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos de
los otros paises de la Unién, en particular, reconocidos y protegidos como
también en el pais y registradas en la Oficina Internacional. Art. 3 — La
proteccion serd asegurada contra toda usurpacion o imitacién, incluso si el
verdadero origen del producto figura indicado o si la denominacion se emplea
en traduccion o va acompafiada de expresiones, tales como: género, tipo,
manera, imitacion o similares.



Capitulo Il - SOLICITUD

Art. 566 — (Legitimacion. Informe técnico) Tienen el derecho a solicitar el
registro y el derecho al uso de las denominaciones de origen, las personas
naturales y juridicas, siempre que estén enclavadas en la zona de extraccion,
elaboracion o produccién del producto amparado por la denominacion. Las
asociaciones de las personas creadas con arreglo las disposiciones legales
vigentes. Los productores que pretendan el reconocimiento de una
denominacion de origen podran constituir previamente un Consejo de
Promocion, el que tendra por objeto redactar un proyecto de reglamento
interno de la denominacion y la realizacion de estudios e informes técnicos
sobre:

a) El nombre, la direccidon y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde
se encuentran sus establecimientos de produccion o fabricacion;

b) El area geografica de produccion a la cual se refiere la denominacion de
origen;

c) Antecedentes historicos de la region y limites geograficos del area de
produccion;

d) Caracteristicas generales de la region, factores climaticos, relieve y
naturaliza y homogeneidad de los factores de produccién;

e) Los productos para los cuales se utilizara la denominacion de origen y los
factores y/o elementos que acrediten que el producto es originario de la zona
indicada;

f) Descripcion detallada del proceso de produccion del producto (materia
prima, métodos de produccion, técnicas de acondicionamiento o
procesamiento, etapa de produccién);

g) Identificaciébn del o de los productores que se postulan para el
reconocimiento de la denominacion de origen;

h) ElI nombre propuesto de la denominacion de origen;

i) Una resefia de las cualidades o caracteristicas esenciales de los produtos o
servicios para los que se usa la denominacion de origen;

j) El documento que establezca la validez del nombre geogréafico en relacion
con el area geogréafica delimitada;

k) La acreditacion de la relacion entre el solicitante y el area geografica
delimitada por la denominacion;



I) Nombre y domicilio oficial del representante, si lo hubiere;
m) La firma del solicitante o de su representante.

Los antecedentes y requisitos especificados en este articulo, seran presentados
ante la Autoridad de Aplicacion.

Art. 567 — (Inscripcion: Fecha de inscripcion y requisitos) La Oficina
inscribird como fecha de presentacion de la solicitud, aquella en que conste
ante la Oficina, al menos que: a) una indicacion de que se pretende registrar
una denominacion de origen; b) cualquier dato que permita identificar y
localizar al solicitante o a la persona que presente la solicitud y la
denominacion de origen. Si la solicitud omitiera alguno de dos elementos
indicados en el apartado a y b, no sera véalida su fecha de presentacion, y la
Oficina notificara al solicitante para que subsane la omision.

Mientras tanto, la solicitud se tendra por no presentada. Si se subsanare la
omision, la Oficina inscribird como fecha de presentacion aquella en que
gueda no cumplidos los requisitos indicados. La totalidad de los documentos
que integran la solicitud de registro deben ser entregados en un término de tres
meses contados a partir de la fecha de presentacion.

Art. 568 — (Registro de denominaciones de origen previamente inscriptas) El
registro de las denominaciones de origen previamente inscriptas en el pais de
origen, que ofrezca reciprocidad para los registros otorgados en el pais, se
regird en cuanto a los procedimientos de inscripcion y derechos, por la
presente ley, siendo requisito esencial la presentacién del certificado de
reconocimiento expedido por el pais de origen a nombre del solicitante. En los
casos gque no otorgan a los ciudadanos o entidades del pais, los mismos
derechos con respecto al registro y proteccion de las denominaciones de
origen otorgados a sus ciudadanos, los nacionales de dicho pais, no gozaran
del derecho a solicitar o que se les otorgue el registro como propietarios de
denominaciones de origen en el pais, o de uso autorizado de tales
denominaciones. Se entendera por pais de origen al pais en el cual el area

geografica, region o localidad cuyo nombre constituye la denominacién de
origen.

Art. 569 — (Plazo para aceptar, rechazar, solicitar aclaraciones o sugerir
modificaciones) Dentro de los sesenta dias de la presentacién de la solicitud
preliminar, la Autoridad de Aplicacion debera aceptar, rechazar, solicitar
aclaraciones o sugerir las modificaciones que estime necesarias. Dentro de los
primeros veinte dias, correrd asimismo vista a la Oficina a fin de que haga su
manifestacion. Una vez aprobada la solicitud preliminar, los productores
deberan completar los demas requisitos legales y reglamentarios establecidos



en esta ley, constituyendo el correspondiente Consejo de Denominacion de
Origen, para redactar y aprobar colectivamente su reglamento y obtener
personeria juridica; todo ello, en un plazo de ciento ochenta dias.

Art. 570 — (Declaracién de proteccion de oficio o de quienes tienen interés
legitimo) La declaracion de proteccion de una denominacion de origen se hara
de oficio o a peticibn de quienes demuestren tener legitimo interés,
entendiéndose por tales, las personas naturales o juridicas que directamente se
dediquen a la extraccién, produccion o elaboracion del producto o los
productos que se pretendan amparar con la denominacién de origen, asi como
las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales,
provinciales o municipales también se consideraran interesadas, cuando se
trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Art. 571 — (Contenido de la solicitud) La solicitud de declaracion de
proteccion de una denominacion de origen se hara por escrito ante la Oficina,
debiendo indicar:

a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, asi
como la demostracion de su legitimo interés;

b) La denominacion de origen objeto de la declaracion y cuyo registro se
solicita;

c) La delimitacion del area geografica a la cual deba aplicarse la
denominacion: antecedentes histdricos, caracteristicas generales de la region,
factores climaticos, relieve y naturaleza, homogeneidad de los factores de
produccion y todo otro dato de interés;

d) Los productos designados por la denominacion de origen;
e) La descripcion detallada del producto o los productos que distinguira la
denominacion de origen solicitada, asi como sus caracteristicas o cualidades

esenciales de la misma;

f) Una resefia de cualidades, reputacion u otras caracteristicas esenciales de
los productos designados por la denominacion de origen;

g) El vinculo entre los factores naturales y/o humanos que determinan las
caracteristicas del producto y el medio geogréfico;

h) Acreditacion de la personeria juridica del Consejo de Denominacion de

Origen, con la identificacion de o de los productores que lo integran;



i) Estudio técnico, elaborado por um profesional competente, que aporte
antecedentes, en el sentido que las caracteristicas o cualidades que se le
atribuyen al producto son imputables fundamental o exclusivamente a su
origen geogréfico;

J) Un proyecto de reglamento especifico de uso y control de la denominacion
solicitada;

k) Demas recaudos que establezca la reglamentacion.

Art. 572 — (Plazo para determinar si cumple los requisitos. Aplicacion
normativa del examen de forma de marca) Admitida la solicitud, la Oficina
analizara, dentro de los treinta dias siguientes, si cumple con los requisitos
previstos en el presente Titulo y los establecidos por las legislaciones internas
del pais, siguiendo posteriormente el procedimiento relativo al examen de
forma de la marca, en lo que fuera pertinente.

La Oficina tramitara la solicitud del derecho de uso y mediante Resolucién de
su Director General concedera o denegara la misma.

Capitulo 111 - CONSEJOS DE DENOMINACION DE ORIGEN

Art. 573 — (Consejo Unico) Por cada denominacion de origen habra un Gnico
Consejo de Denominacion de origen.

Los Consejos de Denominacion de Origen estaran integrados exclusivamente
por quienes se dediquen a la extraccion, produccion, acondicionamiento,
procesamiento o comercializacion de los productos amparados en la
denominacion de origen y que desarrollen sus actividades

dentro del area correspondiente. Los Consejos de Denominacion de Origen se
organizaran juridicamente bajo la forma de asociaciones civiles abiertas sin
fines de lucro, con domicilio legal en la zona correspondiente. Toda persona
fisica o juridica a quien se le haya denegado la admision en el Consejo de
Denominacion de Origen, podra recurrir dentro de los treinta dias habiles de la
resolucion denegatoria, en las condiciones que determine el decreto
reglamentario.

Art. 574 — (Funciones de los Consejos) Los Consejos de Denominaciones de
Origen de productos agricolas y alimentarios tendran las siguientes funciones:

a) Aprobar su reglamento;

b) Gestionar y obtener la inscripcion de la denominacion de origen en el
Registro de Denominaciones de Origen de Productos Agricolas e



Alimentarios y/o en la Oficina;

c) Otorgar las autorizaciones de uso a sus asociados que lo soliciten y
cumplan con la totalidad de los requisitos necesarios;

d) Inscribir cada una de dichas autorizaciones en el Registro y/o la
Oficina pertinente;

e) Orientar, vigilar y controlar la produccion, elaboracion y calidad de los
productos amparados por la denominacion de origen;

f) Promocionar el sistema y velar por el prestigio de la denominacion de
origen;

g) Escoger los emblemas, logotipos, distintivos o siglas que identificaran al
Consejo y/o a la denominacion de origen;

h) Expedir los certificados de uso, las hojas numeradas cuando correspondiere
y los demas instrumentos de control que se establezcan en el decreto
reglamentario;

i) Percibir los aranceles, contribuciones, multas y demas recursos que le
correspondan;

J) Determinar e imponer sanciones a los asociados que comentan infracciones
al reglamento interno del Consejo de Denominacion de

Origen;

k) Denunciar las violaciones al régimen de la presente ley ante la Autoridad
de Aplicacién y/o interponer cualquier accion tendiente a preservar su
denominacion de origen.

Art. 575 — (Recursos) Los Consejos de Denominaciones de Origen atenderan
su funcionamiento con los siguientes recursos:

a) Cobro de aranceles, certificados, hojas numeradas y demas instrumentos de
control;

b) Contribuciones de los asociados, legados o donaciones;
c) La percepcion de multas o recargos;

d) Todo otro recurso que establezca su Estatuto.



Las resoluciones de los Consejos de Denominacion de Origen seran
impugnables ante la Autoridad de Aplicacion.

Capitulo IV - EXAMEN

Art. 576 — (Examen formal de los documentos que integran la solicitud.
Procedimiento y plazo) 1) La Oficina examinara que los documentos que
integran la solicitud cumplan los requisitos establecidos por esta ley y que
haya pagado la tarifa correspondiente. 2) De detectarse cualquier omision o
irregularidad, se expide requerimiento al solicitante para que subsane la
misma en un término de sesenta dias, prorrogable por otros treinta. De no
contestare el requerimiento en el término establecido o de contestarse de
forma tal que la respuesta no corresponda a lo requerido por la Oficina, se
declara abandonada la solicitud. 3) El examen a que se refiere el apartado 1, se
realiza dentro del término de sesenta dias. La expedicion de requerimiento
interrumpe dicho término hasta su contestacion.

Art. 577 — (Publicacion de la solicitud. Contenido) Una vez concluido el
examen formal, la Oficina procedera a publicar la solicitud de registro de la
denominacion de origen en la siguiente edicion del Boletin. La publicacion de
la solicitud contendra lo siguiente:

a) Identificacion del documento que se publica;

b) Fecha de publicacion;

c¢) Numero de la solicitud;

d) Fecha de la presentacién de la solicitud;

e) Denominacion de origen que se solicita;

f) Nombre del producto que ampara la denominacién;
g) Nombre del solicitante; y

h) Nombre del representante, si lo hubiere.

Cualquier persona interesada puede presentar, en el término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de circulacion del Boletin donde aparezca
publicada la denominacion de origen, observaciones relativas a la solicitud de
registro, expresando sus fundamentos y acompariando los documentos en que
basan su derecho.

Capitulo V — PUBLICACION y OPOSICION



Art. 578 — (Tramite de publicacion y oposicion) EI Consejo de Denominacion
de Origen presentara la solicitud del registro en las condiciones que determine
el decreto reglamentario. Si se encuentran cumplidos los requisitos legales
exigidos, se procedera a publicar el contenido de la solicitud por un dia en el
Boletin y en un diario de amplia circulacion en la zona geografica que se trate,
a costa de peticionante. Se correra vista por el termino de treinta dias a la
Oficina para que haga su manifestacion.

Toda persona fisica o juridica que justifique un interés legitimo y que estimare
que alguno de los requisitos establecidos no han sido debidamente cumplidos,
podra formular oposicion al registro, por escrito y en forma fundada, dentro de
los treinta dias siguientes al de la ultima publicacion realizada en los términos
de este articulo.

Se dara vista al solicitante de las oposiciones deducidas y por el plazo de
treinta dias desde la notificacion para que las constate, limite el alcance de la
solicitud o la retire. Con la contestacion del solicitante o vencido el plazo sin
que éste se hubiese presentado, se resolvera sobre la oposicion presentada.

Art. 579 — (Examen de los requisitos para la concesion del registro) Vencidos
los términos para la presentacion de observaciones u oposiciones, la Oficina
efectua el examen de los requisitos para la concesion del registro. La Oficina
puede, en ocasion del examen, solicitar pruebas documentadas a las personas

y instituciones que puedan dar criterios especializados sobre el cumplimiento
de las condiciones que establece esta ley para la determinacion de una
denominacion de origen y su proteccion legal. De la misma forma, podra
requerir al solicitante la presentacion de pruebas documentales en el término
que prudencialmente establezca, segln las circunstancias. El solicitante puede,
en ocasiéon del examen, presentar o proponer cualquier prueba documental,
con independencia de las que determine la Oficina.

Art. 580 — (Requerimiento de presentacién de pruebas) De oficio o peticion de
parte, si se estimara que alguno de los requisitos indicados en la solicitud no
ha sido debidamente cumplido, se le comunicara al solicitante para que dentro
del plazo de treinta dias subsane las irregularidades. Si el solicitante no
contestare en término o no diera cumplimiento a lo requerido, se denegara el
registro. En caso de que los defectos fuesen subsanados, el tramite continuara
con arreglo a lo dispuesto en los articulos anteriores, Otorgara la inscripcion
de la denominacién de origen, se publicara la resolucion en el Boletin por un
dia y se comunicara a la Oficina y a todo organismo nacional y/o internacional
gue se requiera.

Art. 581 — (Informe conclusivo. Tramite, recurso de alzada. Resolucion
fundada concediendo o denegando el registro: Pago de tarifas de la concesion)



Concluido el examen, el Jefe de la Oficina, encargado de este emite el informe
conclusivo del examen, en el que de forma preliminar se pronuncia sobre la
concesion del registro de la denominacion de origen. Dicho informe se
notificara al solicitante y al tercero que hubiera presentado oposicién, quienes
tienen el derecho de interponer, en el caso de inconformidad con los criterios
expresados y dentro del término de treinta dias siguientes a la recepcion del
mismo, recurso de alzada, mediante escrito fundamentado, por una sola vez,
ante el Director General de la Oficina. Interpuesto el recurso de alzada o
vencido el termino establecido sin haberse interpuesto, el Director General de
la Oficina, sobre la base del informe y, en caso, de lo expuesto por el
recurrente, dictara Resolucion fundada concediendo o denegando el registro
de la denominacion de origen. La Resolucién mediante la cual se conceda el
registro de una denominacién de origen como patrimonio nacional, confiere el
derecho de uso de la misma a favor del solicitante. La Resolucién se notificara
a las partes, publicandose referencia en el Boletin. Si el registro es concedido,
el solicitante debe hacer

efectivo el pago de la tarifa de concesion en el término de treinta dias, a partir
de la notificacion. Si el solicitante no paga la mencionada tarifa la concesion
no tendra efecto y se declarard abandonada la solicitud. Hecho efectivo el
pago de la tarifa de concesion, la Oficina expedird el certificado
correspondiente e inscribira el registro.

Capitulo VI - PROTECCION

Art. 582 — (Proteccién. Su alcance. Derecho de emplear la expresion de
denominacion de origen). La utilizacion de denominaciones de origen con
relacion a los productos naturales, agricolas, artesanales o industriales
provenientes de otros paises, queda reservada exclusivamente para los
productores, fabricantes e artesanos que tengan sus establecimientos de
produccion o de fabricacién en la localidad o region del pais designada o
evocada por dicha denominacion. Solamente los productores, fabricantes o
artesanos autorizados a usar una denominacion de origen registrada, podran
emplear junto con ella la expresion — DENOMINACION DE ORIGEN -. Son
aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones del
capitulo respecto a los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca, en
cuanto corresponda.

Art. 583 — (Control de uso) Las entidades publicas o privadas que representen
a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al
efecto, dispondran los mecanismos que permitan un control efectivo del uso
de las denominaciones de origen protegida. La proteccion de las
denominaciones de origen se inicia con la declaracion que al efecto emita la
Oficina. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusion,
serd considerado una infraccion al derecho de la propiedad industrial, objeto



de sancion, incluyendo los casos en que vengan acompafiadas de indicaciones
tales como: género, tipo, imitacion y otras similares que creen confusion en el
consumidor.

Art. 584 — (Reconocimiento de la denominacion de origen. Protegido en otro
pais.) La Oficina podra reconocer las denominaciones de origen protegidas en
otro pais, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores,
fabricantes o artesanos que tengan legitimo interés o las autoridades pablicas

de los mismos. Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen
deben haber sido declaradas como tales en sus paises de origen.

Art. 585 — (Normativa: convenio del cual el pais sea parte) Tratdndose de
denominaciones de origen protegidas en terceros paises, la Oficina del pais
podrd reconocer la proteccién siempre que ello esté previsto en algun
Convenio del cual el pais sea parte. Para solicitar dicha proteccion, las
denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus
paises de origen.

Las denominaciones de origen protegidas conforme lo previsto en la presente
ley, no seran consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto
que designan, mientras subsista dicha proteccion en el pais de origen.

Capitulo VII - MODIFICACIONES

Art. 586 — (Modificacién del registro propuesto por el Consejo) ElI Consejo de
Denominacion de Origen podra proponer la modificacion del registro cuando
se hayan producido cambios en las condiciones originales, tanto en alguno o
en el conjunto de los factores de produccion, propuesta que deberd ser
aprobada y registrada por la Autoridad de Aplicacion.

Art. 587 — (Modificacion del registro a solicitud de persona que tenga interés
legitimo) Fuera del caso previsto en el articulo anterior, un usuario o cualquier
persona fisica o juridica que justifique un interés legitimo, podréa solicitar la
modificacién del registro cuando se hayan producido cambios en las
condiciones originales que fundamentaron el registro de la denominacién de
origen del producto que se trate.

En el este supuesto, previo a resolver, se otorgara en traslado por diez dias al
Consejo titular de la inscripcién, a los fines de ejercicio de su derecho de
defensa.

Capitulo VIII - DENOMINACIONES DE ORIGEN INADMISIBLES

Art. 588 — (Causa de inadmisibilidad) No podran ser declaradas como
denominaciones de origen, aquellas que:



a) No se ajusten a la definicion contenida en el capitulo I, respecto al
concepto;

b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que
se trate, entendiéndose por ellos las consideradas como tales por los
conocedores de la materia como el publico en general;

c) Sean nombres geneéricos de productos, entendiéndose por tales aquellos que
aunque se refieran al lugar o region de produccién de los mismos por su uso
han pasado a ser nombre comin del producto con el que lo identifica el
publico en el pais;

d) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden publico;

e) Sean marcas registradas de buena fe vigentes o cuando los derechos a una
marca se hayan adquirido mediante su uso de buena fe antes de que la
denominacion de origen estuviera protegida en el pais de origen;

f) Puedan inducir a error al publico sobre la procedencia geografica, la
naturaleza, el modo de fabricacion, o la calidad, reputacion u otras
caracteristicas de los respectivos productos;

g) Las marcas registradas vigentes;

h) Los nombres similares u otros ya inscriptos como denominaciones de
origen de produtos agricolas o alimentarios, o que hubieran iniciado tramite de
inscripcion con anterioridad,;

i) Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto de las cualidades o
caracteristicos del producto que se trate;

j) La utilizacion de cualquier medio que, en la designacion o presentacion del
producto indique o sugiera que el producto proviene de una region geografica
distinta al verdadero lugar de origen, que pueda inducir al publico a error en
cuanto al origen geografico.

Podra registrarse una denominacion de origen acompafiada del nombre
genérico del producto o servicio respectivo 0 una expresion relacionada con
ese producto, pero la proteccion no se extendera al nombre genérico o
expresion empleados.

Art. 589 — (Casos de prohibiciones del uso de denominacion de origen) Queda
prohibido el uso de la denominacion de origen:

a) Para productos agricolas o alimentarios que no provengan de las éareas
geograficas determinadas o asignadas, y que sean del mismo género o que, no



siéndolo, no se ajusten a las condiciones bajo las cuales fue registrada la
denominacion de origen;

b) Como designacién comercial de productos similares a los registrados o con
el fin de aprovechar la reputacion de los mismos;

¢) Cuando exista usurpacion, imitacion o evocacion, aunque se indique el
origen verdadero del producto que se pretende comercializar, aun cuando la
denominacion de origen sea utilizada acompariada de expresiones tales como:
tipo, metodo, estilo, imitacion o similares;

d) Cuando implique otro tipo de indicacion falsa o falaz, ardid o engafio,
relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales
de productos que no sean los originarios y protegidos;

e) Cualquier otra practica que pueda inducir a error a los consumidores sobre
el verdadero origen y/o cualidades diferenciadoras del producto que implique
competencia desleal.

Las prohibiciones anteriores se aplicaran a las denominaciones de origen
utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en
los documentos relativos al producto de que se trate.

Capitulo IX — CONCESION

Art. 590 — (Contenido de la resolucion que conceda el registro) La resolucion
que conceda el registro de una denominacion de origen sefialara:

a) La denominacion de origen reconocida;

b) La zona geogréfica delimitada de produccion, extraccion, transformacion o
elaboracion cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar
la indicacion;

c) Los productos a los cuales se aplicard la denominacion de origen y las
cualidades o caracteristicas esenciales que éstos deben tener;

d) La certificacién, de conformidade con el mérito de los antecedentes
acompafados, de tratarse de una denominacién de origen.

Asimismo, tal resultado aprobara y ordenara el registro del reglamento
especifico de uso y control de la denominacion de origen.

La Oficina tramitara la solicitud del derecho de uso y mediante Resolucion de
su Director General concedera o denegara la misma de conformidad con esta



ley. Procede la denegacion de la solicitud de derecho de uso en los casos
siguientes:

a) Cuando se demuestre que el solicitante no cumple con las normas
requeridas para la extraccion, elaboracion o produccion de los productos
indicados por la denominacion de origen; o

b) Cuando el pretendido derecho de uso sea lesivo a la economia nacional.
Capitulo X — DERECHOS y OBLIGACIONES

Art. 591 — (Uso exclusivo de la denominacion de origen) El estado nacional
por intermedio de autoridad de aplicacion de la ley, confiere a los usuarios de
la denominacion de origen, el derecho de uso en forma exclusiva de la
denominacion de origen para productos agricolas y alimentarios y del nombre
que la identifica, lo que incluye el derecho al uso de emblemas, distintivos,
siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizadas por el organismo
competente; y el control y garantia de calidad especificada en la
denominacion de origen registrada por autoridad competente. Todos los
productores fabricantes o artesanos que desempefian su actividad dentro de la
zona geografica delimitada, inclusive, aquellos que no estuvieran entre los que
solicitaron el reconocimiento inicialmente, tendran derecho a usar la
denominacion de origen en relacion con los productos sefalados en el
Registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las
mismas. Solamente ellos podran emplear en la indicacion del producto la
expresion denominacién de origen o D. O. Esta indicacion se podra poner en
el envase, siempre que sea de aquello que se presenta al consumidor sellado,
de manera que sea necesario destruirlo para acceder al producto.

Art. 592 — (Derechos) Los titulares del derecho de uso de la denominacién de
origen tienen el derecho de:

a) Uso de la denominacion de origen en relaciébn con los productos
designados;

b) Utilizar la denominacién de origen en la actividad de produccion y
comercializacion de los productos a los que se refiere, inscribiéndola en los
envases, etiquetas u otras formas de presentacion junto con las marcas que
estos ostente y como medio de publicidad;

c¢) Utilizar los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes y otros, que
se refieran a la denominacion de origen;



d) Utilizar las expresiones Denominacion de Origen, Denominacion de Origen
Registrada u otras analogas, en relacion con la correspondiente denominacion
de origen;

e) Asociar la denominacion de origen a marcas u otros signos distintivos, de
forma que no viole derechos de terceros;

) Impedir la utilizacion no autorizada, usurpacion o pirateria de la
denominacion de origen por parte de terceros en la actividad comercial.

Art. 593 — (Obligaciones) Los titulares del derecho de uso de la denominacion
de origen tienen la obligacion de:

a) Utilizar la denominacién de origen conforme a su naturaleza distintiva,
respecto a los productos para los cuales fue registrada;

b) Diferenciarse en el mercado de los demas titulares del derecho de uso de la
denominacion de origen;

¢) Solicitar la anotacion de cualquier modificacion relativa al derecho de su
uso, ante la Oficina;

d) Preservar las cualidades de los productos a los que se refiere la
denominacion, a partir de los factores naturales o humanos de la zona
geografica que posibilitaron el registro;

e) Cumplir con las medidas econdémicas que en torno a los productos
amparados por la denominacion de origen dicte el Estado; y

f) Tomar cuantas medidas consideren necesarias para evitar la utilizacion de la
denominacion de origen como nombre genérico de los productos que ampara.

Art. 594 — (Derechos de uso sin perjuicio de que la Oficina conceda a persona
interesada otros derechos) Quien haya solicitado el registro de una
denominacion de origen, una vez concedido éste, ostenta el derecho de uso de
la misma, sin perjuicio de que la Oficina, a peticién de persona interesada,
conceda otros derechos de uso sobre denominaciones de origen. Ninguna
persona natural o juridica podra hacer uso de la denominacion de origen para
distinguir productos idénticos o similares a los que ésta ampara, sin la previa
concesion de este derecho por la Oficina. No obstante lo preceptuado en el
apartado anterior, el uso de la denominacion de origen por cualquier persona
natural o juridica es legitimo, cuando la misma distinga productos que hayan
sido introducidos licitamente en cualquier mercado por el titular del derecho
de uso, 0 por otra persona con su consentimiento a condicion de que los



productos y los envases 0 embalajes que estuviesen en contacto inmediato con
ellos no hubiese sufrido ninguna modificacion, alteracion o deterioro.

Capitulo XI — DURACION

Art. 595 — (Plazo de duracion y renovacion) La vigencia de la declaracion de
proteccion de una denominacion de origen, estard determinada por la
subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la Oficina. Dicha
Oficina podra declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se
mantuvieran. No obstante, los interesados podran solicitarla nuevamente
cuando consideren que se han restituido las condiciones para su proteccion,
sin prejuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones del
pais.

La declaracién de proteccion de la denominacion de origen podra ser
modificada en cualquier tiempo cuando cambie cualquiera de los elementos
referidos en el capitulo de la solicitud. La modificacion se sujetara al
procedimiento para la declaracion de proteccion, en cuanto corresponda. Los
derechos de uso de una denominacion de origen se otorgan por un periodo de
diez afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. Los
derechos de uso podran renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de
diez afios, a partir de la solicitud del titular, que debera pagar la tarifa que se
establezca.

Art. 596 — (Tramite de renovacion) La renovacion de derecho de uso se
solicita por su titular mediante escrito a La Oficina durante los seis meses
anteriores a la fecha de la expiracion del término de vigencia previo pago de la
tarifa establecida. A falta de ello, la solicitud podra presentarse en un plazo

adicional de seis meses a partir de la referida fecha, previo pago dela tarifa
establecida, mas un recargo por la demora. Presentada la solicitud, la Oficina
dictara la Resolucion que declare la renovacion del derecho, siempre que se
mantengan las condiciones que en su momento fueron tenidas en cuenta para
su concesion. Los derechos de uso son renunciables en cualquier momento
posterior a su concesion.

Capitulo XIl — COEXISTENCIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN
IDENTICAS

Art. 597 — (Coexistencia de dos 0 mas denominaciones geograficas y formas
en que se distinguen) Dos 0 mas denominaciones geograficas idénticas pueden
coexistir como denominaciones de origen cuando se refieran a lugares
geogréaficos diferentes de igual denominacion para productos iguales o
diferentes, la Oficina en la Resolucién que conceda el registro dispondra la
forma en que se distinguiran en ocasion del uso, teniendo en cuenta la



necesidad de asegurar que los productores interesados reciban un trato
equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

Capitulo X111 — RENUNCIA

Art. 598 — (Renuncia en cualquier momento) El solicitante puede en todo
momento renunciar a la solicitud de registro de la denominacion de origen, o
al derecho al uso de ésta. La renuncia se presenta ante la Oficina.

Capitulo X1V — LICENCIA

Art. 599 — (Solicitud de uso) La autorizacién de uso de una denominacion de
origen protegida debera ser solicitada por las personas que:

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

b) Realicen dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada segun la
declaracién de proteccion;

¢) Cumplan con otros requisitos establecidos por la Oficina.

La Oficina podra otorgar las autorizaciones de uso competentes. La
autorizacion de uso también podra ser concedida por las entidades publicas o
privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen,
si asi lo establecen las normas del pais.

Cuando la autorizacion de uso sea de competencia de la Oficina, ella sera
otorgada en un lapso de quince dias contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud.

Art. 600 — (Plazo de duracién y renovacién. Normativa aplicable) La
autorizacion de uso de una denominacion de origen protegida tendrd uma
duracion de diez afios, pudiendo ser renovada por periodos iguales, de
conformidad con el procedimiento para la renovacion de marcas establecido
en la presente Ley. La autorizacion de uso de una denominacion de origen
protegida, caducara si no se solicita su renovacién dentro de los plazos
previstos para la renovacion de marcas de la presente ley. De esa forma, sera
motivo de caducidad la falta de pago de las tasas o valores, en los términos
que acuerde la legislacion del pais.

Capitulo XV — TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE USO.

Art. 601 — (Casos de transmision) Los derechos de uso pueden ser
transmitidos, Unicamente, en los casos siguientes:



a) Por extincion, fusion o segregacion a la persona juridica, al sucesor legal
legitimamente acreditado de dicha persona; o

b) Por muerte de la persona natural.

Los presuntos titulares del derecho de uso deben cumplir los requisitos
establecidos para las solicitudes. La transmision surtira efecto a partir de su
anotacion en la Oficina:

a) Para productos que no provengan de las areas geogréaficas determinadas en
su correspondiente registro, y que sean del mismo género;

b) Como designacién comercial de productos similares a los registrados como
denominacion de origen;

¢) Cuando implique una indicacion falsa o falaz, ardid o engafio, relativo a la
procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales de productos
gue no sean los originarios y protegidos;

d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen
o0 cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicaran a las denominaciones de origen
utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en
los documentos relativos al producto de que se trate.

Capitulo XVI — PROHIBICIONES

Art. 602 — (Principio general de prohibiciones. Excepciones) Los paises
prohibiran la utilizacién de una denominacion de origen que identifique vinos
0 bebidas espirituosas para productos de ese género, que no sean originarios
del lugar designado por la denominacién de origen en cuestion, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicacion
geografica traducida o acompafiada de expresiones tales como: clase, tipo,
estilo, imitacion u otras analogas.

Los paises no podran impedir el uso continuado de una denominacién de
origen de otro pais, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relacion a
productos o servicios, por alguno de sus nacionales que hayan utilizado esa
denominacion de origen de manera continua para esos mismos productos o
servicios, u otros afines, en el territorio del pais, durante diez afios como
minimo, o de buena fe, antes de la fecha.

Art. 603 — (Casos de prohibiciones) Queda prohibido el uso de la
denominacion de origen:



a) Para productos que no provengan de las areas geogréficas determinadas en
su correspondiente registro, y que sean del mismo género;

b) Como designacién comercial de productos similares a los registrados como
denominacion de origen;

¢) Cuando implique una indicacion falsa o falaz, ardid o engafio, relativo a la
procedencia, el origen, la naturaleza o caracteristicas esenciales de productos
gue no sean los originarios y protegidos;

d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen
o0 cualidades del producto.

Las prohibiciones anteriores se aplicaran a las denominaciones de origen
utilizadas en el envase, en las etiquetas o en el embalaje, en la publicidad o en
los documentos relativos al producto de que se trate.

Capitulo XVII — INFRACCIONES

Art. 604 — (Principio General) Esta ley clasifica las infracciones, cometidas
por usuarios del sistema, como asi también establece sanciones a terceros no
inscriptos en el sistema, cuando constatara, entre otros, el uso indebido de una
denominacion de origen; uso de marcas, nombres comerciales, expresiones,
signos o emblemas que por su identidad o similitud grafica o fonética con los
nombres protegidos o con los signos o emblemas caracteristicos de los
mismos, puedan inducir a error o confusion sobre la naturaleza o el origen de
los productos; empleo indebido de nombres geograficos aunque vayan
precedidos de términos, tales como:- tipo, estilo, cepa, embotellado en, etc.,
que puedan provocar confusion en cuanto al origen de los productos.

Art. 605 — (Clasificacion de las infracciones) Las infracciones a la presente
ley, sus normas reglamentarias, al régimen de las denominaciones de origen o
a las resoluciones de sus Consejos, que fueran cometidas por personas fisicas
0 juridicas, usuarios del sistema o inscripcion en los registros del Consejo
respectivo, se clasificaran a los efectos de su sancion, de la siguiente forma:

a) Faltas: Se entiende por tales las inexactitudes en las declaraciones
obligatorias, asientos en los libros, omisibn de comunicaciones,
incumplimiento de plazos y en general, faltas a normas similares;

b) Infracciones a la produccion y elaboracion de productos protegidos: Se
entienden por tales a las faltas referidas a incumplimientos de los

protocolos de calidad aprobados por el Consejo de Zona para el producto
protegido con denominacion de origen;



c¢) Contravenciones: Se entienden por tales las referidas al uso indebido de una
denominacion de origen, a las violaciones de las normas y reglamentos
referidos a la utilizacion de nombres, simbolos y emblemas propios de una
denominacion de origen, en otros productos que no sean los protegidos, o
siéndolos causen un perjuicio en su imagen o en la del régimen de
denominacion de origen.

Art. 606 — (Sanciones) Las faltas, infracciones y contravenciones descriptas en
el articulo anterior, cometidas por los usuarios del sistema, podran ser
sancionadas por la Autoridad de Aplicacion con:

a) Multa de hasta cincuenta veces el valor de mercado que tuviera el producto
en infraccion;

b) Decomiso de los productos en infraccion;
c) Suspension temporal del uso de la denominacion de origen de que se trate;

d) Cancelacion definitiva del uso de la denominacion de origen, la que debera
ser publicada en un diario de circulacion masiva a nivel nacional y en el
Boletin por un dia.

Art. 607 — (Sanciones a personas que no estén adscritas al sistema de
proteccion) La Autoridad de Aplicacidn podra imponer las sanciones previstas
en el articulo anterior a personas fisicas o juridicas que no estuvieran
adscriptas al sistema de proteccion que se crea por esta ley, cuando constatare:

a) El uso indebido de una denominacién de origen;

b) La utilizacion de nombres comerciales, expresiones, signos, siglas o
emblemas que por su identidad o similitud grafica o fonética con las
denominaciones protegidas, o con los signos o emblemas registrados, puedan
inducir a error sobre la naturaleza o el origen de los produtos agricolas y
alimentarios;

c) La utilizacion comercial, directa o indirecta, de una denominacion
registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que
sean comparables a los productos registrados bajo dicha

denominacion o en la medida en que al usar la denominacion se aprovechen
de la reputacion de la denominacién protegida;

d) La usurpacion, imitacion o evocacion aunque se indique el origen
verdadero del producto y aunque la denominacion protegida esté traducida o
vaya acompariarse de una expresion como: género, tipo, metodo, estilo,
imitacion o una expresion similar;



e) Cualquier otro tipo de denominacion falsa o falaz en cuanto el origen, la
naturaleza o las caracteristicas esenciales de los productos, en el envase o en
el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de
que se trate, asi como la utilizacion de envases que por sus caracteristicas
puedan crear una impresion erronea acerca de su origen;

f) Los que maliciosamente designen un producto del mismo tipo de los
protegidos por una denominacion de origen registrada sin tener derecho a
hacerlo;

g) Los que con fines comerciales, use la denominacion de origen no inscrita,
caducada o anulada, o la simule;

h) Los que con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que
lleven una denominacion de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin
que ésta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se
destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege
la denominacion de origen;

i) El empleo indebido de nombres geograficos protegidos en etiquetas o
marbetes, documentacion comercial o publicidad de productos, aunque vayan
precedidos por los términos: género, tipo, estilo, método, imitacion o una
expresion similar que pudieran producir confusion respecto de una
denominacion de origen;

j) Cualquier otra practica que pueda inducir a error al consumidor sobre el
auténtico origen del producto.

Art. 608 — (Reincidencia. Sanciones. Procedimiento) En los casos de
reincidencia, o cuando los productos fueren destinados a exportacion, las
multas podran aumentarse, hasta el doble en los articulos anteriores. En estos
casos, durante el tramite del procedimiento administrativo, por resolucion
fundada de la Autoridad de Aplicacion, podra procederse a la incautacion
preventiva de los productos en infraccion.

En todos los casos de presuntas infracciones a esta ley a una denominacion de
origen, o a las Resoluciones del Consejo de Denominacién de Origen, se

debera instruir un sumario, en el cual se garantizara el derecho de defensa de
los presuntos infractores. Si del sumario surgiera la presunta comisién de
infracciones cuyo juzgamiento no competiera a la Autoridad de Aplicacion,
esta deberd dar oportuna intervencion al organismo que corresponda y/o al
Poder Judicial.



Las resoluciones de la Autoridad de Aplicacion que impusieren sanciones
seran recurribles por ante el Tribunal competente, dentro del plazo de
dieciocho dias habiles desde su notificacion por cédula. El recurso no
suspendera la ejecucion del acto.

Art. 609 — (Pago de costas dafios y perjuicios. Comisos y otras medidas.
Reincidencias y aumento de multas) Los condenados de acuerdo con el
articulo precedente seran obligados al pago de las costas, dafios y perjuicios
causados a los legitimos usuarios de la denominacion de origen. Los utensilios
y los elementos directamente empleados para la comision de cualquiera de los
delitos mencionados en el articulo precedente y los objetos con
denominaciones de origen falsificadas caeran en comiso. Tratandose de los
objetos con denominacidn de origen falsificada se procedera a su destruccion.
En el caso de los utensilios o elementos utilizados, sera facultad del juez
competente decidir su destino, pudiendo ordenar se destruccion o su
distribucion benéfica.

En casos de reincidencia, o cuando los productos fueren destinados a
exportacion, las multas podran aumentarse, hasta la duplicacion de cincuenta
veces el valor de mercado.

Durante el tramite del procedimiento administrativo podra procederse a la
incautacion preventiva de los productos en infraccién, a cuyo fin se requerira
la autorizacion judicial pertinente.

Art. 610 — (Sumario y garantia del derecho a defensa. Sanciones recurribles
ante juzgado judicial) En todos los casos de presuntas infracciones a esta ley,
sus normas reglamentarias y reglamentos internos de una denominacion de
origen, o a las resoluciones de los Consejos, se debera instruir un sumario, en
el cual se garantizara el derecho a defensa de los presuntos infractores.

Si del sumario surgiera la presunta comision de infracciones cuyo juzgamiento
no competiera al ente sumariante, éste debera dar oportuna intervencién al
organismo que corresponda y/o a la justicia.

Las resoluciones de la Autoridad de Aplicacién que impusieren sanciones,
seran recurribles por ante el Juzgado Federal con jurisdiccion en el lugar
donde tiene asiento el Consejo de Denominacion de Origen afectado, dentro
del plazo de quince dias habiles judiciales contados desde su notificacion. El
recurso no suspendera la ejecucion del acto.

Capitulo XVIII — NULIDAD y CADUCIDAD

Art. 611 — (Nulidad de la autorizacion de uso) La autoridad nacional podra
declarar, de oficio o0 a la peticion de la parte, la nulidad de la autorizacion de



uso de una denominacion de origen protegida, si fue concedida en
contravencion a la presente ley. Seran de aplicacion, en lo que fuere
pertinente, las normas de nulidad de registro de marcas de la presente ley.

Art. 612 — (Cancelacion de la autorizacion de uso) De oficio o a solicitud de
parte, la Oficina, cancelard la autorizacion de uso, cuando se demuestre que la
misma se utiliza en el comercio de una manera que no corresponde a lo
indicado en la declaracidn de proteccion respectiva. Seran de aplicacion, en lo
que fuere pertinente, las normas sobre cancelacion de registro de marcas de la
presente ley.

El registro de la denominacion de origen no caduca ni por el simple transcurso
del tiempo, ni por la extincion de todos los derechos de uso de la misma.

Capitulo XIX — CANCELACION

Art. 613 — (Causa de cancelacion de registro) La cancelacion del registro de la
denominacion de origen procede cuando:

a) Se demuestre que ha desaparecido la influencia de factores naturales o
humanos en las cualidades o reputacién de los productos que ampara;

b) El area geografica deje de ser explotada para la extraccion, elaboracién o
produccion de los productos a los que se refiere la denominacion de origen;

c) Su registro sea un elemento asociado a practicas monopdlicas o de
competencia desleal, que causen distorsiones graves para la economia de la
produccion, distribucion o comercializacion de determinados productos o
Servicios;

d) Se considere lesiva a los intereses de la economia nacional.
Capitulo XX — EXTINCION

Art. 614 — (Causa de Extincion de la inscripcion) Se producira la extincién de
la inscripcién de una denominacién de origen de productos agricolas o
alimentarios por las siguientes causas:

a) Renuncia del Consejo usuario de dicha denominacién;
b) Cancelacion del registro por causa de sanciones;

c) Cancelacion del registro cuando hayan cambiado las condiciones naturales
0 administrativas que fundamentaron el otorgamiento de la denominacion de
origen.



Art. 615 — (Causas de extincion de la autorizacion de uso. Comunicacién a la
autoridad de aplicacion. Publicacion) Seran causas de la extincion de la
autorizacion de uso conferida a sus asociados por los Consejos de
Denominacion de Origen de los productos comprendidos por esta ley:

a) La renuncia presentada por el asociado;
b) La cancelacion de la autorizacion por causa de sanciones;

c) La cancelacion por la modificacion de las circunstancias de hecho que
justificaron su otorgamiento;

d) La cancelacion de la inscripcion de la denominacion de origen del
Consejo al que pertenece el asociado;
e) Por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro;

) Por falta de uso por el periodo de un afio, o falta del pago de los aranceles
anuales o de renovacion. En este Gltimo caso, la falta del pago del arancel de
renovacion impedira que la denominacion de origen sea registrada por otro
nuevo solicitante por el periodo de tres afos.

En los supuestos de este articulo el Consejo de Denominacion de Origen
debera efectuar la pertinente comunicacion a la Autoridad de Aplicacion
dentro del plazo de quince dias.

Las resoluciones sobre modificaciones o cancelacion de la denominacién de
origen seran publicadas por un dia en el Boletin.

Capitulo XXI — AUTORIDAD DE APLICACION

Art. 616 — (La Oficina) La Oficina sera la Autoridad de Aplicacion de la
presente ley. Sus funciones seran las de asesoramiento, Vvigilancia,
verificacidn, control, registro, defensa del sistema de denominaciones de
origen y representacion, en coordinacion con el Ministerio de Relaciones
Exteriores ante los organismos internacionales.

Art. 617 — (Funciones especificas de la autoridad) Son funciones de la
Autoridad de Aplicacion:

a) Atender, aprobar o rechazar solicitudes de denominaciones de origen;

b) Registrar las denominaciones de origen, en los términos por esta ley y
expedir certificados pertinentes;



c) Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de produccion y elaboracion
establecidas en cada reglamento de denominacion de origen y supervisar el
control ejercido por parte de Consejos;

d) Registrar las autorizaciones de uso concedidas a los associados por los
Consejos de Denominacién de Origen, en los términos establecidos por esta

ley;

e) Registrar las denominaciones de origen provenientes del extranjero y
reconocidas de acuerdo a las previsiones de los tratados celebrados al
respecto, y a la presente ley;

f) Correr las vistas y comunicar la Oficina de las denominaciones de origen
que se registren, en término no mayor a los quince dias desde su registro
definitivo;

g) Brindar los informes que se soliciten, respeto de los nombres y
autorizaciones de uso que se encuentren inscriptos, en la forma que establezca
la reglamentacion;

h) Registrar las modificaciones y/o extinciones de las inscripciones de las
denominaciones de origen;

1) Registrar las infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, a
los fines de establecer el caracter de reincidente del eventual infractor;

J) Ejercer el control de las resoluciones y actuaciones de los Consejos de
Denominacion de Origen;

k) Recibir denuncias por eventuales infracciones, tramitar los sumarios
pertinentes e imponer sanciones;

I) Actuar como alzada en los casos de conflictos entre Consejos;

m) Elevar a la justicia las actuaciones cuando medien apelaciones a sanciones
impuestas;

n) Propiciar la celebracién de acuerdos bilaterales o multilaterales para la
proteccion y promocion de las denominaciones de origen reconocidas por el
pais;

0) Promulgar todas las resoluciones reglamentarias de alcance general que
sean necesarias para facilitar la aplicacion de la presente ley e de las

Leyes del Poder Ejecutivo que la reglamenten;



p) Tramitar la inscripcion de las denominaciones de origen, en el Registro de
la Propiedad Industrial de las Naciones Unidas, en la Organizacion Mundial
del Comercio y/o otros registros internacionales o regionales a crearse.

Art. 618 — (Gasto. Presupuesto anual. Recurso genuino) Los gastos que
demande el cumplimiento por parte de la Autoridad de Aplicacion de sus
funciones, seran atendidos con las provisiones presupuestarias anuales que se
asignen, a partir del ejercicio posterior a la sancion de la presente ley. Ademas
de los recursos previstos en este articulo, la Autoridad de Aplicacion atendera
tales gastos, con los siguientes recursos propios:

a) Contribuciones, legados y/o donaciones generadas en la ayuda econémica
dispuesta por las personas puablicas o privadas interesadas en el
funcionamiento del sistema;

b) Multas que se apliquen por infracciones a lo dispuesto en la presente ley;

c) Percepcidn de aranceles por la expedicion de certificados y demas servicios
derivados de la aplicacién del sistema;

d) El producido de las ventas de los productos decomisados en el pais, por
infracciones cometidas por responsable amparados por el régimen y por los no
amparados en cuanto a infracciones a lo dispuesto por la presente ley.

TITULOIX
COMPETENCIA DESLEAL
| - Capitulo | — Los actos de competencia desleal.

Art. 619 — (Marco normativo. Concepto y prohibiciones) EI Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883,
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, respecto a la Competencia
desleal establece que: 1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a
los nacionales de los paises de la Union una proteccion eficaz contra la
competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
3) En particular deberan prohibirse: 1. Cualquier acto capaz de crear una
confusion, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; Il. Las
aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor; I11. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio
del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo



de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

Art. 620 — (Clausula general. Desleal, buena fe, comportamiento econémico)
Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a
las exigencias de buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderd contrario a las
exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional
contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de
competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario
conforme a las practicas honestas del mercado, que distorsione o pueda
distorsionar de manera significativa el comportamiento econdémico del
consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la practica,
si se trata de una practica comercial dirigida a un grupo concreto de
consumidores.

A los efectos de ésta ley se entiende por comportamiento econémico del
consumidor o usuario toda decisién por la que éste opta por actuar o por
abstenerse de hacerlo en relacién con:

a) La seleccién de una oferta y oferente;

b) La contratacion de un bien o servicio, asi como, en su caso, en qué manera
y en qué condiciones contratarlo;

¢) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago;
d) La conservacion del bien o servicio;

e) El ejercicio de los derechos contractuales en relacion con los bienes y
Servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera
significativa el comportamiento econdmico del consumidor medio, utilizar
una practica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de
adoptar una decisién con pleno conocimiento de causa, haciendo asi que tome
una decision sobre su comportamiento econémico que de otro modo no
hubiera tomado. Para la valoracion de las conductas cuyos destinatarios sean
consumidores, se tendra en cuenta al consumidor medio.

Las practicas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en
general, unicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa,
en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el
comportamiento econdémico de un grupo claramente identificable de
consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales préacticas o al bien



0 servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener
afectada su capacidad de comprensién o por su edad o su credulidad, se
evaluaran desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se
entenderd, sin perjuicio de la practica publicitaria habitual y legitima de
efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una
interpretacion literal.

Art. 621 — (Actos de engafo) Se considera desleal por engafiosa cualquier
conducta que contenga informacién falsa o informacién que, aun siendo veraz,
por su contenido o presentacion induzca o pueda inducir a error a los
destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento econémico,
siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:-

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio;

b) Las caracteristicas principales del bien o servicio, tales como su
disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecucion, su composicién, sus
accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricacion o suministro, su
entrega, Su caracter apropiado, su utilizacion, su cantidad, sus
especificaciones, su origen geografico o comercial o los resultados que
pueden esperarse de su utilizacion, o los resultados y caracteristicos esenciales
de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio;

¢) La asistencia pos venta al cliente y el tratamiento de las reclamaciones;

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de
la conducta comercial y la naturaleza de la operacion comercial o el contrato,
asi como cualquier afirmacion o simbolo que indique que el empresario o
profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobacion
directa o indirecta;

e) El precio o su modo de fijacidn, o la existencia de una ventaja especifica
con respecto el precio;

f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitucion o reparacion, y la
modificacién del precio inicialmente informado, salvo que exista un pacto
posterior entre las partes aceptando tal modificacion;

g) La naturaleza, las caracteristicas y los derechos del empresario o
profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus
cualificaciones, su situacion, su aprobacidn, su afiliacion o sus conexiones y
sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y
distinciones que haya recibido;



h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que
éste pueda correr.

Cuando el empresario o profesional indique en una practica comercial que
estd vinculado a un codigo de conducta, el incumplimiento de los
compromisos asumidos en dicho codigo, se considera desleal, siempre que el
compromiso sea firme y pueda ser verificado y, en su contexto factico, esta
conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el
comportamiento econdmico de sus destinatarios.

Art. 622 — (Omisiones engafiosas) Se considera desleal la omision u
ocultacién de la informacion necesaria para que el destinatario adopte o pueda
adoptar una decision relativa a su comportamiento economico con el

debido conocimiento de causa. Es también desleal si la informacion que se
ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento
adecuado, 0 no se da a conocer el propdsito comercial de esa préactica, cuando
no resulte evidente por el contexto.

Para determinacion del caracter engafioso de los actos a que se refiere el
apartado anterior, se atendera al contexto factico en que se producen, teniendo
en cuenta todas sus caracteristicas y circunstancias y las limitaciones del
medio de comunicacion utilizado.

Cuando el medio de comunicacién utilizado imponga limitaciones de espacio
0 de tiempo, para valorar la existencia de una omision de informacién se
tendrdn en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el
empresario profesional para transmitir la informacion necesaria por otros
medios.

Art. 623 — (Practicas agresivas) Se considera desleal todo comportamiento que
teniendo en cuenta sus caracteristicas y circunstancias, sea susceptible de
mermar de manera significativa, mediante acoso, coaccién, incluido el uso de
la fuerza, o influencia indebida, la libertad de eleccién o conducta del
destinatario en relacion al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda
afectar a su comportamiento econdémico.

A estos efectos, se considera influencia indebida la utilizacion de una posicién
de poder en relacion con el destinatario de la practica para ejercer presion,
incluso sin usar fuerza fisica ni amenazar con su uso.

Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coaccién o la
influencia indebida se tendran en cuenta:

a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia;



b) El empleo de un lenguaje o0 un comportamiento amenazador o insultante;

c) La explotacién por parte del empresario o profesional de cualquier
infortunio o circunstancia especificos lo suficientemente graves como para
mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga
conocimiento, para influir en su decision con respecto al bien o servicio;

d) Cualesquiera obstaculos no contractuales onerosos o desproporcionados
impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar
derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al
contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador;

e) La comunicacion de que se va a realizar cualquier accion que, legalmente,
no pueda ejercerse.

Art. 624 — (Actos de comparacién) La comparacion publica, incluida la
publicidad comparativa, mediante una alusion explicita o implicita a un
competidor estara permitida si cumple los siguientes requisitos:

a) Los bienes o servicios comparados habran de tener la misma finalidad o
satisfacer las mismas necesidades;

b) La comparacién se realizara de modo objetivo entre una o mas
caracteristicas esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los
bienes o servicios, entre las cuales podra incluirse el precio;

¢) En el supuesto de productos amparados por uma denominacion de origen o
indicacion geografica, denominacion especifica o especialidad tradicional
garantizada, la comparacién solo podra efectuarse con otros productos de la
misma denominacion;

d) No podran presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de
otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido;

e) La comparacion no podra contravenir lo establecido en los articulos
anteriores en materia de actos de engafio, denigracion y explotacién de la
reputacion ajena.

Art. 625 — (Actos de imitacién) La imitacion prestaciones e iniciativas
empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por
un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

No obstante, la imitacion de prestaciones de un tercero se reputara desleal
cuando resulte idonea para generar la asociacion por parte de los
consumidores respecto a la prestacion o comporte un aprovechamiento
indebido de la reputacion o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los



indicados riesgos de asociacion o de aprovechamiento de la reputacion ajena
excluye la deslealtad de la practica.

Asimismo, tendra la consideracion de desleal la imitacion sistematica de las
prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor
cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u
obstaculizar su afirmacion en el mercado y exceda de lo que, segun las
circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Art. 626 — (Préacticas engafiosas por confusién para los consumidores) En las
relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas
practicas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto
factico y teniendo en cuenta todas sus caracteristicas y circunstancias, creen
confusion, incluido el riesgo de asociacion, con cualesquiera bienes o
servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas
de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento
econdmico de los consumidores y usuarios.

Art. 627 — (Practicas sefiuelo y practicas promocionales engafiosas) Se
considera desleal por engafioso:

a) Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un precio determinado
sin revelar la existencia de motivos razonables que hagan pensar al empresario
o profesional que dichos bienes o servicios y otros equivalentes no estaran
disponibles al precio ofertado durante un periodo suficiente y en cantidades
razonables, teniendo en cuenta el tipo de bien o servicio, el alcance de la
publicidad que se le haya dado y el precio de que se trate;

b) Realizar uma oferta comercial de bienes o servicios a un precio
determinado para luego, con la intencion de promocionar un bien o servicio
diferente, negarse a mostrar el bien o servicio ofertado, no aceptar pedidos o
solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un periodo de tiempo
razonable, ensefiar una muestra defectuosa del bien o servicio promocionado o
desprestigiarlo;

c) Las practicas comerciales relativas a las vendas en liquidacion cuando sea
incierto que el empresario o profesional se encuentre en alguno de los
supuestos en otras leyes o que, en cualquier otro supuesto, afirmen que el
empresario o profesional esta a punto de cesar en sus actividades o de
trasladarse sin que vaya a hacerlo;

d) Las préacticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma automatica, o
en un concurso o sorteo, sin conceder los premios descritos u otros de

calidad y valor equivalente;



e) Describir un bien o servicio como gratuito, regalo, sin gastos o cualquier
formula equivalente, si el consumidor o usuario tiene que abonar dinero por
cualquier concepto, distinto del coste inevitable de la respuesta a la

practica comercial y la recogida del producto o del pago por la entrega de éste;

f) Crear la impresion falsa, incluso mediante el uso de préacticas agresivas, de
que el consumidor o usuario ya ha ganado, ganara o conseguird un premio o
cualquier otra ventaja equivalente si realiza un acto determinado, cuando en
realidad:

A) No existe tal premio o ventaja equivalente;

B) O la realizacién del acto relacionado con la obtencion del premio o ventaja
equivalente esté sujeto a la obligacion, por parte del consumidor o usuario, de
efectuar un pago o incurrir en un gasto.

Art. 628 — (Acto desleal. Acto ilicito. Accion para prevenir o reprimir actos
ilicitos) Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial
realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas
honestos. Es ilicito todo acto de competencia contrario a los usos honrados en
materia industrial o comercial.

Es ilicita concretamente:
a) Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo estén.

Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrira en la infraccion
después de un afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que
haya quedado firme la declaracién de nulidad;

b) Poner a la venta o en circulaciéon productos u ofrecer servicios, indicando
que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro
de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrira en
infraccion después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la
fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;

c) Usar una marca parecida en grado de confusién o otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por
la registrada;

d) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusiobn como elemento de un nombre comercial o de una
denominacion o razon social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con



establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la
marca;

e) Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier
parte del pais, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de
confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

f) Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion o razon social o como parte de éstos,
de una persona fisica 0 moral cuya actividad sea la produccion, importacion o
comercializacion de bienes o servicio iguales o similares a los que se aplica la
marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del
registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.

g) Efectuar, en el ejercicio de atividades industriales o mercantiles, actos

que causen o induzcan al publico a confusidn, error o engafio, por hacer creer
o suponer infundadamente: 1) la existencia de una relacion o asociacion entre
un establecimiento y el de un tercero; Il1) que se fabriquen productos bajo
especificaciones, licencias o autorizacién de un terceiro; I11) que se prestan
servicios o0 se venden productos bajo autorizacion, licencias o especificaciones
de un tercero; 1V) que el producto de que se trate proviene de un territorio,
regién o localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca
al publico a error en cuanto al origen geografico del producto;

h) La utilizacidn directa o indirecta de una indicacién falsa o engafiosa sobre
la procedencia de un producto o de un servicio, 0 sobre la identidad del
productor, fabricante o comerciante;

i) La utilizacion directa o indirecta de una denominacion de origen falsa o
engafiosa, 0 la imitacién de una denominacion de origen, aun cuando se
indique el verdadero origen del producto, o si la denominacién se emplea en
traduccién o va acompafada de expresiones tales como: género, tipo, manera,
limitacion o similares;

j) La utilizacién directa o indirecta, o la imitaciébn de una indicacion
geografica, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o la
indicacion estd traducida o vaya acompafiada de expresiones tales como:
género, tipo, manera, imitacion o similares;

k) Podran entablar una accion para prevenir o reprimir los actos ilicitos a los
que se hace referencia en el parrafo precedente cualquier autoridad
competente 0 cualquier persona, asociacion o sindicato interesado,
especialmente los productores, fabricantes o comerciantes que pueden



identificar correctamente sus productos o servicios con la indicacion o la
denominacion de que se trate, o los sindicatos o asociaciones que los
representen al efecto.

Art. 629 — (Otros actos de competencia desleal) También constituiran actos de
competencia desleal:

a) Todos los hechos de la indole que sean que puedan crear confusion por
cualquier medio con el establecimiento, los productos o la actividad industrial
0 comercial de un competidor;

b) Todo acto u omisién que origine confusion o un riesgo de asociacion o
debilitamiento del caracter distintivo de un signo, con respecto a los
productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;

c) Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

d) Las informaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea
susceptible de inducir a error al publico sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de las
mercancias;

e) Las falsas indicaciones geograficas de los productos o servicios, por medio
de palabras, simbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engafio al
publico;

f) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, sobre los
bienes, servicios actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones
comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputacion
en el mercado. Son también ilicitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos
o ridiculizarlos sin referencia objetiva;

g) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las
creencias, ideologias, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del
tercero afectado y que no tenga relaciéon directa con la calidad del bien o
servicio prestado;

h) Toda comparacion de los bienes, servicios, actividades o establecimientos
propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algin antecedente
gue no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquier otra forma infrinja las
normas de esta ley;



i) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros
contratantes a infringir los deberes contractuales contraidos con el
competidor;

J) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad
de entorpecer la operacién de un agente del mercado;

K) La utilizacion, promocion o la divulgacion de indicaciones o hechos falsos
0 inexactos capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los
servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que

puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de
fabricacién, para su empleo, uso o consumo, la cantidad u aptitud u otras
caracteristicas de los productos o servicios propios 0 ajenos;

) La utilizacion indebida o la omision de informaciones veraces, cuando las
mismas sean susceptibles de inducir a error con respecto a la procedencia, la
naturaleza, el modo de fabricacion, la aptitud para su empleo, uso o consumo,
la cantidad u otras caracteristicas de los productos o servicios propios o
ajenos;

m) La utilizacién por un tercero de un producto que esté protegido por las
leyes de propiedad intelectual para moldear, calcar, copiar o de otro modo
reproducir ese producto a fin de aprovechar con fines comerciales los
resultados del esfuerzo o del prestigio ajenos, salvo que el acto esta tipificado
como delito;

n) El uso de un signo distintivo cuyo registro esté prohibido por esta ley;

0) El uso no autorizado de un secreto empresarial ajeno, asi como cualquier
acto de comercializacion, promocion, divulgacion o adquisicion indebida de
tales secretos;

p) El uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios, envases y
demas medios de empaque o presentacion de los productos o de identificacion
de los servicios de un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones
de los mismos que puedan inducir a error o confusién sobre el origen de los
productos o servicios;

q) El uso de signos o la difusién de hechos o aseveraciones, incorrectos o
falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia,

componentes, caracteristicas, precio, modo de produccion, marca, idoneidad
para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general sobre
las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos,
propios o ajenos.



Art. 630 — (Casos de competencia desleal en secretos empresariales. Medios
desleales) Constituyen actos de competencia desleal en materia de secretos
empresariales, entre otros los siguientes:

a) Explotar, sin autorizacion de su propietario, un secreto empresarial al que
se ha tenido acceso violando obligacion de reserva resultante de una relacion
contractual o laboral;

b) Comunicar o divulgar, sin autorizacién de su propietario, el secreto
empresarial referido en el literal anterior en provecho propio o de un tercero, o
para perjudicar a dicho propietario;

c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrario a los usos
comerciales honestos;

d) Explotar, comunicar, promocionar o divulgar um secreto industrial que se
ha adquirido por los medios referidos en lo literal anterior;

e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona
sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicé adquirid el
secreto por los medios referidos en la literal c), o que no tenia autorizacion de
su propietario para comunicarlo, y

f) Comunicar, promocionar o divulgar el secreto empresarial obtenido
conforme la literal; en provecho propio, o de un tercero, o para perjudicar al
propietario del secreto empresarial.

Medios desleales. Un secreto empresarial se considerara adquirido
deslealmente cuando la adquisicion resultara, entre otros, del incumplimiento
de un contrato u otra obligacion, del abuso de confianza, del soborno, de la
infidencia, del incumplimiento de un deber de lealtad o la instigacion a
realizar cualquiera de estos actos.

Art. 631 — (Divulgacion para autorizacion de ventas) Cuando con motivo o
dentro del procedimiento administrativo que se deba seguir ante una autoridad
para obtener la autorizacion para la comercializacion o la venta de un
producto farmacéutico o agroquimico, que contenga un nuevo

componente quimico, se requiera la presentacion de datos de prueba u otra
informacion no divulgada que total o parcialmente tenga la calidad de secreto
empresarial y cuya generacion sea el resultado de un esfuerzo considerable, la
entrega podra hacerse bajo garantia de confidencialidad y, en consecuencia,
quedarén protegidos contra su divulgacion o uso comercial desleal, salvo
cuando la divulgacion sea necesaria para proteger al publico o cuando se
adopten medidas adecuadas para asegurar que esos datos o informacion



queden protegidos contra todo uso comercial desleal. Ninguna persona
individual o juridica distinta a la que haya presentado los datos o la
informacion a que se refiere el parrafo anterior podra, sin autorizacion escrita
de ésta ultima, contar con esos datos o informacién o invocarlos en apoyo a
una solicitud para la aprobacion de un producto aunque ello no implique su
divulgacion, durante un plazo de quince afios contado a partir de la fecha en
que la autoridad administrativa competente hubiere concedido a la persona
titular de esos datos o informacion, la aprobacion para la comercializacion o
venta de su producto.

TITULOX
DE LA ACCION REIVINDICATORIA

Art. 632 — (Legitimacion de la accion reinvicatoria. Objeto) Cuando una
patente o un registro de disefio industrial se hubiese solicitado o obtenido por
quién no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también
tuviese tal derecho, la persona afectada podréa reivindicarlo ante la autoridad
nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en tramite o el
derecho concedido o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del
derecho.

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de
otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podra
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le
reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislacion interna del pais lo permite, en la misma accion de
reivindicacién podra demandarse la indemnizacién de dafios y perjuicios.

Esta accidn prescribe a los cuatro afios contados desde la fecha de concesién
del derecho o0 a los dos afios contados desde que el objeto de proteccidn
hubiera comenzado a explotarse o usarse en el pais por quien obtuvo el
derecho, aplicandose el plazo que expire antes. No prescribira la accién si
quien obtuvo el derecho lo hubiese solicitado de mala fe.

TITULOXI
DE LOS ILICITOS

Capitulo I - SANCIONES PENALES



Art. 633 — (Prision: Causas) Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que
correspondan, sera sancionado con prision de uno a cuatro afios y multa, quien
sin el consentimiento del titular de derecho, realice alguno de los siguientes
actos:

a) El que aplique o coloque la marca o un signo distintivo semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca, o sobre productos
vinculados a los servicios para los cuales se ha registrado la marca, o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) El que suprime o modifica la marca con fines comerciales, después de que
se hubiese aplicado o colocado sobre los productos;

c) El que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una
designacion;

d) El que use una marca registrada o una designacion falsificada,
fraudulentamente imitada perteneciente a un tercero sin su autorizacion;

e) El que ponga en venta o venda una marca registrada o una designacion
falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a um tercero sin su
autorizacion;

f) El que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o
servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada;

g) El que introduzca en el comercio, venda, ofrecer en venta, almacene o
distribuya productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado
0 por una imitacion o falsificacion de dichos signos, con relacion a los
productos o servicios iguales o similares a los protegidos por el registro;

h) El que use en el comercio un nombre comercial, un emblema o una
expresion o sefial de propaganda protegidos;

i) El que introduzca en el comercio, venda, ofrecer en venta, almacenar o
distribuir productos o servicios amparados por un signo distintivo registrado,
después de haberlo alterado, sustituido o suprimido, total o parcialmente;

J) El que usar, ofrecer en venta, almacenar o distribuir productos o servicios
que lleven una marca registrada, parecida en grado de confusién a otra
registrada, después de que se haya emitido resolucion ordenando el cese del
uso de dicha marca;

k) El que fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otras materiales
analogos que reproduzcan o contengan el signo registrado o una imitacion o



falsificacion del mismo, o el nombre comercial, asi como comercializar,
almacenar o detentar tales materiales;

I) ElI que rellene o vuelva a usar con cualquier fin envases, envolturas o
embalajes que lleven un signo distintivo registrado;

m) El que use em el comercio etiquetas, envoltorios y demas médios de
embalaje 0 empaque de los productos o de identificacion de los servicios de
un comerciante o de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que
puedan inducir a error o confusién sobre el origen de los productos o
Servicios;

n) El que use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca o nombre
comercial para cualesquiera productos, servicios o actividad cuando ello
pudiese causar al titular un dafio econémico o comercial injusto par razén de
una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del
signo, o de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular;

0) El que usar publicamente un signo idéntico o similar a la marca o al
nombre comercial, ain para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar
dilucion de la fuerza distintiva o del comercial o publicitario del signo, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio;

p) El que use o explote un secreto empresarial ajeno, asi como cualquier acto
de comercializacion, divulgacion o adquisicion indebida de tales secretos;

g) El que revele a un tercero un secreto empresarial que haya conocido con
motivo de su trabajo, puesto, cargo, profesion, relacién de negocios 0 en
virtud de una licencia de uso, sin consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial, después de haber sido prevenido sobre la confidencialidad
de dicha informacion, con el propésito de obtener un beneficio econdémico
para si 0 para el tercero o con el fin un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

r) El que apoderarse de un secreto empresarial por cualquier medio, sin la
autorizacion de la persona que lo guarda o de su usuario autorizado, para
usarlo o revelarlo a un tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona
gue guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado;

s) El que usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca
por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o relacion de
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o
que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para
ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el proposito de obtener un beneficio econdémico o con



el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado;

t) El que fabricar, elaborar, comerciar, ofrecer en venta, poner en circulacion,
almacenar productos amparados por una patente ajena;

u) El que emplear un procedimiento amparado por una patente ajena o
ejecutar cualquiera de los actos en el literal anterior, respecto a un producto
obtenido directamente por ese procedimiento;

v) El que fabricar, elaborar, comercializar, ofrecer en venta, poner en
circulacion, almacenar o detentar productos que en si mismos 0 en su
presentacion reproduzcan un disefio industrial protegido;

w) EI que usar en el comercio, con relacion a un producto o servicio, una
indicacion geografica falsa o susceptible de engafiar al publico sobre la
procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de
su fabricante o del comerciante que los distribuye; y

x) El que usar en el comercio con relacion a un producto, una denominacion
de origen falsa 0 engafosa, aun cuando se indique el

verdadero origen del producto, se emplee una traduccion de la denominacién
0 se la use acompafiada de expresiones como: tipo, género, manera, imitacion
u otras analogas.

La denominacion de los supuestos contenidos con esta norma se hara con base
en las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial.

Capitulo Il — SANCIONES CIVILES

Art. 634 — (Accion. Causas. Prescripcion) Constituira uso del signo distintivo
notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte
esencial, o de una reproduccion, imitacién, traduccion o transliteraciéon del
signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios
diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no
comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) Riesgo de confusién o de asociacion con el titular o legitimo poseedor del
signo, con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b) Dafio econdmico o comercial injusto al titular o legitimo poseedor del

signo por razon de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario del signo, y



c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o del renombre de su
titular o legitimo poseedor.

Se entenderd que hay uso de un signo distintivo notoriamente conocido
cualesquiera que fuesen el medio de comunicacion empleado, incluso cuando
se use como nombre de dominio, direccion de correo electrénico, nombre o
designacién en medios electronicos u otros similares empleados en los medios
de comunicacion electronica.

La accién contra uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente
conocido, prescribira a los cinco afios contados desde la fecha en que el titular
o legitimo poseedor del signo haya tenido conocimiento de tal uso, salvo que
éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no prescribira la accion. Esta
accién no afectara la que pudiera corresponder por dafios y perjuicios
conforme el derecho comun.

.................................................. TITULOXII
DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE DERECHOS
Capitulo | — DE LOS DERECHOS DEL TITULAR

Art. 635 — (Principios) En todo proceso judicial para la proteccion de los
derechos regulados en esta Ley y para combatir los actos de competencia
desleal, deberan observarse los siguientes principios generales: Los derechos
de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la
obligacion del Estado de tutelar y proteger estos derechos. El Estado velara
porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra cualquier
acto u omision infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive
para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones.

La persona que se considere afectada podra pedir al Juez la constatacion y
declaracién del caracter ilicito de un presunto acto de competencia desleal.
Cualquier persona que se considere afectada podra iniciar directamente una
accién contra un acto de competencia desleal. Ademas de la persona
directamente perjudicada por el acto, podra ejercer la accién cualquier
asociacion u organizacion representativa de algun sector profesional,
empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de
sus miembros.

Para el ejercicio de esta accidn no es indispensable comprobar ser titular de un
derecho protegido por esta ley; en consecuencia, al demandante Unicamente
correspondera probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte
del demandado.



Art. 636 — (Accion penal por el titular del derecho protegido o de oficio si asi
lo prevé la legislacion interna. Demanda de dafios y perjuicios) El titular de un
derecho protegido en virtud de esta ley podra entablar accion ante la autoridad
nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Si la
legislacion interna del pais lo permite, la autoridad nacional competente podra
iniciarse de oficio, las acciones por infraccion previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquier de los cotitulares podra
entablar la accién contra una infraccién sin, que sea necesario el
consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Independientemente del ejercicio de la accién penal, el perjudicado por
cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podra demandar del o de los
autores de los mismos, la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios
sufridos con motivo de dichos delitos.

Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion de
un derecho de propiedad industrial, serd necesario que el titular del derecho
haya aplicado a los productos; envases o embalajes de productos amparados
por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se
refiere esta ley, o por algun otro medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico de los productos o servicios se encuentren por un
derecho de propiedad industrial.

Capitulo Il — DE LAS ACCIONES CIVILES

Art. 637 — (Diferentes clases de acciones) Contra los actos de competencia
desleal, incluida la publicidad ilicita, podran ejercitarse las siguientes
acciones:

a) Accion declarativa de deslealtad;

b) Accion de cesacién de la conducta desleal o de prohibicion de su
reiteracion futura. Asimismo, podra ejercerse la accidon de prohibicién, si la
conducta todavia no se ha puesto en practica;

c) Accion de remocidn de los efectos producidos por la conducta desleal;

d) Accién de rectificacion de las informaciones engafiosas, incorrectas o
falsas;

e) Accion de resarcimiento de los dafios y perjuicios ocasionados por la
conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente;



f) Accién de enriquecimiento injusto, que sélo procedera cuando la conducta
desleal lesione una posicion juridica amparada por un derecho de exclusiva u
otra de analogo contenido economico.

Art. 638 — (Accion judicial por dafios y perjuicios) El titular de una patente
tendra derecho a ejercer accion judicial por dafios y perjuicios por el uso no

autorizado de la invencion o del modelo de utilidad durante el periodo
comprendido entre la fecha en que adquiera caracter publico y pueda ser
consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesion de la patente. El
resarcimiento solo procedera con respecto a la materia cubierta por la patente
concedida, y se calculara en funcién de la exploracion efectivamente realizada
por el demandado durante el periodo mencionado.

Art. 639 — (Infraccion a una patente. Presunciones) En los casos en los que se
alegue una infraccion a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para
obtener un producto, corresponderd al demandado en cuestion probar que el
procedimiento que se ha empleado para obtener el producto es diferente del
procedimiento protegido por una 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) El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

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

En la presentacion de pruebas en contrario, se tendran en cuenta los intereses
legitimos del demandado o denunciado en cuanto a la proteccién de sus
secretos empresariales.

Art. 640 — (Medidas que se pueden solicitar) ElI demandante o denunciante
podra solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras,
una o mas de las siguientes medidas:

a) El cese de los actos que constituyen la infraccion;

b) La indemnizacién de dafios y perjuicios;

c) El retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la
infraccion, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o

de publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que
sirvieran predominantemente para cometer la infraccion;



d) La prohibicion de la importacién o de la exportacion de los productos,
materiales 0 medios referidos en el literal anterior;

e) La adjudicacion en propiedad de los productos, materiales o médios
referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputara al
importe de la indemnizacion de dafios y perjuicios;

f) La adopcion de las medidas necesarias para evitar la continuacion o la
repeticion de la infraccion, incluyendo la destruccion de los productos,
materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo
del establecimiento del demandado o, denunciado;

g) La publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacion a las personas
interesadas, a costa del infractor.

Tratandose de productos que ostenten una marca falsa, la supresién o
remocion de la marca debera acompafarse de acciones encaminadas a impedir
que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitira
gue esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean
sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Los productos que ostentan signos distintivos ilicitos, el material de
publicidad que haga referencia a estos signos y los materiales y medios que se
hubieren usado para cometer una infraccion, seran retenidos o decomisados
por las autoridades de aduanas, en espera de los resultados del proceso
correspondiente.

Quedaran exceptuados los casos debidamente calificados por autoridad
nacional competente, o los que cuenten con la autorizacion expresa del titular
de la marca.

Art. 641 — (Informe sobre la identidad de los terceros que hayan participado
en los hechos ilicitos) Los gobiernos del pais podran disponer que, salvo que
resulte desproporcionado con la gravedad de la infraccion, las autoridades
judiciales puedan ordenar al infractor que informe al titular del derecho sobre
la identidad de los terceros que hayan participado en la produccion o
distribucién de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de
distribucién.

Art. 642 — (Criterios para calcular dafios y perjuicios) Para efectos de calcular
la indemnizacion de dafios y perjuicios se tomara en cuenta, entre otros, los
criterios siguientes:

a) El dafo emergente y el lucro cessante sufrido por el titular del derecho
como consecuencia de la infraccion;



b) ElI monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los
actos de infraccion;

c) El precio que el infractor habria pagado por concepto de una licencia
contractual, teniendo en cuenta en valor comercial del derecho infringido y las
licencias contractuales que ya se hayan concedido;

d) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia
de la infraccion;

e) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la
infraccion.

Art. 643 — (Prescripcion) La accion por infraccion de patente prescribira en
dos afios contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la
infraccion, o en todo caso, a los cinco afios contados desde que se cometid la
infraccion por la dltima vez.

Art. 644 — (Legitimacion para demandar)1) El titular de un derecho de marca
conferido en virtud de esta ley, asi como el licenciado de acuerdo a las
condiciones gque se hayan pactado en licencia, podran entablar demanda ante
el Juez que corresponda, conforme a las reglas de competencia y en los
términos establecidos para el proceso ordinario en la Ley de Procedimiento
Civil, contra cualquier persona que infrinja ese derecho. También podra actuar
contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la
preparacion de una infraccion. 2) En caso de cotitularidad de un derecho,
cualquier de los cotitulares podra entablar la accién sin que sea necesario el
consentimiento de los demas, salvo acuerdo en contrario. 3) La accion
también podra ser entablada por una asociacion, federacion, sindicato u otra
entidad representativa de los interesados siempre que estuviese legitimada
para estos efectos. 4) El fiscal podra ejercitar la accion cuando se afecte el
interés social o estatal, conforme a la legislacion vigente.

Art. 645 — (Principio negativo de la defensa frente a terceros. Prohibiciones)
El derecho de marca tiene un contenido negativo, de defensa frente a terceros
a través del ius prohibiendo (acciones penales). De acuerdo con estos
preceptos, el titular de la marca registrada o también notoriamente conocida
en el pais, puede prohibir la utilizacién en el trafico, sin su consentimiento de:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a
aquellos para los que la marca esté registrada;

b) Cualquier signo idéntico o semejante a la marca que implique riesgo de
confusion (que incluye el de asociacion);



c¢) Cualquier signo idéntico o semejante a la marca, cuando esta sea notoria o
renombrada en el pais, y su uso implique en aprovechamiento indebido, o un
menoscabo de su caracter distintivo o de la notoriedad o renombre de la
marca.

Art. 646 — (Usos prohibidos. Acciones civiles o penales) La Ley de Marcas
especifica algunos de los usos prohibidos:

a) Poner el signo en los productos o en su presentacion;
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines,

u ofrecer o prestar servicios con el signo; c¢) Importar o exportar productos con
el signo;

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad,;

e) Utilizar el signo en redes de comunicacion telematica 0 como nombre de
dominio;

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de
identificacion u ornamentacion del producto o servicio.

Para hacer efectivo este ius prohibiendo frente a quien lesione su derecho, la
Ley de Marcas, concede al titular de la marca registrada, y también a la marca
notoriamente conocida en el pais, el ejercicio de acciones judiciales civiles y
penales, sin perjuicio de la posible sumisién a arbitraje.

Art. 647 — (Medidas en la via civil) En especial, el titular cuyo derecho de
marca sea lesionado podra reclamar en la via civil:

a) La cesacion de los actos que violen su derecho;
b) La indemnizacién de los dafios y perjuicios sufridos;

c) La adopcion de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violacién
y, en particular, que se retiren del trafico econdémico los productos, embalajes,
envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos en los que se
haya materializado la violacion del derecho de marca y el embargo o la
destruccién de los medios principalmente destinados a cometer la infraccion.
Estas medidas se ejecutaran a costa del infractor, salvo que se aleguen razones
fundadas para que no sea asi.

d) El comiso y venta de las mercaderias y otros elementos con marca en
infraccion;



e) La destruccion o cesion con fines humanitarios, si fuere posible, a eleccion
del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilicitamente
identificados con la marca que estén en posesion del infractor, salvo que la
naturaleza del producto permita la eliminacién del signo distintivo sin afectar
al producto o la destrucciébn del producto produzca un perjuicio
desproporcionado al infractor o el propietario, segun las circunstancias
especificas de cada caso apreciadas por el Juez;

f) La atribucion en propiedad de los productos, materiales y medios
embargados virtud de lo dispuesto en el apartado ¢) cuando sea posible, en
cuyo caso se imputara el valor de los bienes afectados al importe de la
indemnizacion de dafios y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del
importe de la indemnizacion concedida, el titular de derecho de marca debera
compensar a la otra parte por el exceso;

g) La publicacion de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y
notificaciones a las personas interesadas.

Art. 648 — (Al presentar la demanda probar los derechos conferidos y el uso
real y efectivo de la marca si asi lo pide el demandado. Reconvencién y
demanda de caducidad) Cuando el titular de una marca, que lleve al menos
cinco afos registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a
un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en esta ley, debera
probar los derechos conferidos, si asi lo solicita el demandado por via de
excepcion, que, en el curso de los cinco afios anteriores a la fecha de
presentacion de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real
para productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la
demanda, 0 que existen causas justificativas de la falta de uso. A los efectos,
la marca se considerara registrada solamente para los productos o

servicios para los que haya sido realmente utilizada. ElI demandado podra
asimismo ejercitar, por via de reconvencion, la accion de declaracion de
caducidad por falta de uso de la marca del actor.

Art. 649 — (Responder de los dafios y perjuicios) Quienes, sin consentimiento
del titular de la marca, realicen alguno acto de violacion de la marca
registrada, asi como los responsables de la comercializacion de los productos
o servicios ilicitamente marcados, estaran obligados en todo caso a responder
de los dafios y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violacién de la marca
registrada solo estaran obligados a indemnizar los dafios y perjuicios causados
si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su
caso, la persona legitimada para ejercitar la accion acerca de la existencia de
ésta, convenientemente identificada, y de su violacion, con el requerimiento



de que cesen en la misma, o cuando en su actuacion hubiere mediado culpa o
negligencia o la marca en cuestion fuera notoria o renombrada.

Art. 650 — (Elementos que comprende la indemnizacién de dafios y perjuicios)
La indemnizacién de dafios y perjuicios comprendera no sélo las pérdidas
sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del
registro de la marca causa de la violacion de su derecho. El titular del registro
de marca también podra exigir la indemnizacion del perjuicio causado al
prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realizacion
defectuosa de los productos ilicitamente marcados 0 una presentacion
inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantia indemnizatoria
podra incluir, en su caso, los gastos de investigacién en los que se haya
incurrido para obtener pruebas razonables de la comision de la infraccion
objeto del procedimiento judicial.

Art. 651 — (Parametros o criterios para fijar la indemnizacion de dafios y
perjuicios) Para fijar la indemnizacion por dafios y perjuicios se tendra en
cuenta, a eleccién del perjudicado:

a) Las consecuencias econdmicas negativas, entre ellas los beneficios que el
titular habria obtenido mediante el uso de la marca, si no hubiera tenido lugar
la violacion y los beneficios que haya obtenido el infractor como

consecuencia de la violacion. En el caso de dafio moral procedera su
indemnizacion, aun no probada la existencia de perjuicio econémico;

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular
por la concesiéon de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su
utilizacion conforme su derecho;

c) Para la fijacion de la indemnizacion se tendra en cuenta, entre otras
circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el nimero y
clase de licencias concedidas en el momento en que comenzo la violacién. En
el caso de dafio en el prestigio de la marca se atendera, ademas, a las
circunstancias de la infraccion, gravedad de la lesion y grado de difusion en el
mercado;

d) A fin de fijar la cuantia de los dafios y perjuicios sufridos, el titular de la
marca podra exigir la exhibicién de los documentos del responsable que
puedan servir para aquella finalidad;

e) El titular de la marca cuya violacién hubiera sido declarada judicialmente
tendra, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en
concepto de indemnizacion de dafios y perjuicios el uno por ciento de la cifra
de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios



ilicitamente marcados. EIl titular de la marca podrd exigir, ademas, una
indemnizacion mayor si prueba que la violacion de su marca le ocasiono
dafos o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

Art. 652 — (Aplicacion de las medidas previstas en contra de otras personas)
Las medidas contempladas en esta ley podran también solicitarse, cuando sean
apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para
infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no
constituyan en si mismos una infraccion. Dichas medidas habran de ser
objetivas, proporcionadas y no discriminatorias.

Art. 653 — (Caucidn real) En los juicios civiles que se inicien para obtener la
cesacion del uso de una marca o de una designacion, el demandante puede
exigir al demandado caucion real, en caso de que éste no interrumpa el uso
cuestionado. El Juez fijara esta caucion de acuerdo con el derecho aparente de
las partes y podra exigir contra cautelas. Si no se presta caucion real, el
demandante podréa exigir la suspension de la explotacion y el embargo de los
objetos en infraccion, otorgando si fuera solicitada, caucion suficiente. El

demandante debe presentar como prueba el documento que acredite la
existencia del registro previa en la Oficina, cuando corresponda.

Art. 654 — (Facultad del juez de la causa para ordenar en sentencia que el
infractor informe sobre las personas que participaron en la infraccion) El Juez
de la causa estara facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor
proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen
participado en la produccion o elaboracién de los productos o procedimientos
materia de la infraccion, y respecto de los circuitos de distribucion e estos
productos.

Art. 655 — (Plazo de prescripcion) La accion por infraccién de un derecho de
marca, prescribird a los cinco afios contados desde que se cometio por Gltima
vez la infraccion.

Capitulo 111 — DE LAS ACCIONES PENALES

Art. 656 — (Aplicacion de normas del Cédigo Penal en todo lo que sea
pertinente) La accion penal es publica y las disposiciones generales del
Caodigo Penal son aplicables en cuanto compatibles con la presente ley.

Ejercicio de la accién penal. Corresponde al Ministerio Publico el ejercicio de
la accion penal en contra de los responsables de los delitos y faltas tipficados
en materia de Propiedad Industrial en el Codigo Penal y otras leyes. El titular
o licenciatario de los derechos infringidos podra provocar la persecucion penal
denunciando la violacion de tales derechos o adherirse a la ya iniciada por el



Ministerio Publico, entidad que estara obligada a actuar directa e
inmediatamente contra los responsables. Podra también instar la persecucion
penal cualquier asociacion u organizacion representativa de algin sector de la
produccion o de los consumidores.

TITULOXIII

DE LAS MEDIDAS  CAUTELARES, PRECAUTORIAS O
PROVISIONALES

Capitulo I - CONCEPTOS

Art. 657 — (Legitimacién para pedir las medidas cautelares, precautorias o
provisionales. Fianza) Quien inicie o vaya a iniciar una accién por infraccion
podra pedir a la autoridad nacional que ordene medidas cautelares o que se
ordenen medidas provisionales inmediatas con el objetivo de impedir la
continuacion de la infraccion, la comision de la falsificacion, evitar sus
consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la
accion o el resarcimiento de los dafios y perjuicios.

Las medidas cautelares o provisionales podran pedirse antes de iniciar la
accion, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Si las medidas
cautelares o provisionales se solicitan antes de iniciar la accion, en tribunal,
una vez que la disponga, debe exigir a quien la solicite la prestacién de una
fianza suficiente para responder a lo que resulte del proceso.

Art. 658 — (Distintas medidas cautelares) Podran ordenarse, entre otras, las
siguientes medidas cautelares o provisionales:

a) El cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion;

b) El embargo, el secuestro o el retiro de los circuitos comerciales de los
productos resultantes de la presunta infraccion, incluyendo los envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, asi
como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer
la infraccion. En sede penal, éstos seran destruidos si en un peritaje dentro de
la accion judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que
estan en infraccion, lo cual sera posible sin necesidad de aguardarse la
sentencia definitiva;

c) La suspension de la importacion o de la exportacion de los productos,
materiales o0 medios referidos en el literal anterior;



d) La suspension de los efectos del registro y del uso de la marca mientras se
sustancia la accion judicial;

e) La constitucion por el presunto infractor de una garantia suficiente;

f) El cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando
fuese necesario para evitar la continuacion o repeticion de la infraccion.

Si la norma nacional del pais lo permite, la autoridad podra ordenar de oficio,
la aplicacion de medidas cautelares.

Capitulo Il - SOLICITUD

Art. 659 — (Contenido de la solicitud. Tramite) La medida cautelar o
provisional serd ordenard cuando se acredita la verosimilitud del derecho
invocado y el peligro de la demora. El juez podré requerir caucion o garantia
suficiente.

Una medida cautelar o provisional solo se ordenara cuando quien la pida
acredite su legitimacién para actuar, la existencia del derecho infringido y
presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comision de la
infraccion o su inminencia, y que la demora en aplicar la medida causara un
perjuicio irreparable o mayor.

La medida no se dispondra si quien la pide no diera garantia suficiente a
criterio del titular.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados debera
suministrar las informaciones necesarias a una descripcion suficientemente
detallada y precisa para que los productos presuntamente infracciones puedan
ser identificados.

Art. 660 — (Responsabilidad del solicitante por posibles dafios y perjuicios que
la ejecucién de la medida pudiera causar) El solicitante de medidas cautelares
0 provisionales responde por los dafios y perjuicios resultantes de su
ejecucion, si las medidas caducaran, quedaran sin efecto o fuesen revocadas
por accién u omision del solicitante, o si posteriormente se determina que no
hubo infraccién o inminencia de infraccion a un derecho de propiedad
industrial. Cuando fuese necesario para que la medida cautelar o provisional
cumpla su proposito, ella se podra ejecutar sin haber oido previamente a la
otra parte. El tal caso excepcional la medida se notificara a la parte afectada a
mas tardar inmediatamente después de la ejecucion.

Art. 661 — (Ejecucion de la precautoria sin intervencion de la otra parte)
Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervencion de la otra
parte, ella se notificara a la parte afectada inmediatamente después de la



ejecucion. La parte afectada podra recurrir ante la autoridad nacional para que
revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin
intervencion de la otra parte quedara sin efecto de pleno derecho si la accién
de infraccion no se iniciara dentro de veinte dias siguientes contados desde la
ejecucion de la medida. Toda medida cautelar o provisional ejecutada con
posterioridad al inicio de la accion civil sobre el fondo del asunto quedara sin
efecto en virtud de la sentencia que se dicte, salvo que se disponga lo
contrario en la propia sentencia con el fin de garantizar su ejecucion.

La autoridad nacional podra modificar, revocar o confirmar la medida
cautelar.

Art. 662 — (Sustitucion de medida cautelar por otra garantia) Cuando la parte
afectada por la medida deseara continuar su actividad, y siempre que ello no
pudiera causar un dafo irreparable al titular del derecho infringido, la medida
cautelar o provisional podra sustituirse por una caucion u otra garantia que la
autoridad judicial considere suficiente, ofrecida por el presunto infractor.

Capitulo 111 — ACCIONES

Art. 663 — (Otras medidas cautelares) Todo propietario de una marca
registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objeto con
marca en infraccion puede solicitar el juez competente:-

a) El embargo de los objetos;
b) Su inventario y descripcion;

c) Secuestro de los productos objeto de la presunta infraccion y de los
materiales y medios que sirvieran principalmente para cometerla. Tratandose
de signos distintivos, podra ademas decretarse el secuestro de los envases,
embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el signo
motivo de la presunta infraccion;

d) El nombramiento de uno o mas interventores;

e) La prohibicién de publicitar o promover, de cualquier manera, los
productos motivo de la presunta infraccion;

f) La retencidn, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de
los bienes, dineros o valores que provengan de la venta o comercializacion de
dichos productos en cualquier forma;

g) La cesacion inmediata de los actos que constituyan la presunta infraccion.



Art. 664 — (Obligacion de informar) Aquél en cuyo poder se encuentran objeto
en infraccidn, debe acreditar e informar sobre:

a) El nombre y direccion de quién se los vendio o procurd y la fecha en que
ello ocurrid, con exhibicidn de la factura o boleta de compra respectiva;

b) La cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio con exhibicién
de la factura o boleta de venta respectiva;

c) La identidad de las personas a quienes les envié o entreg6 los objetos en
infraccion.

Todo ello debera constar en el acta que se levantara al realizarse las medidas
precautorias. La negativa de suministrar los informes previstos en esta ley, asi
como también la carencia de la documentacion que sirva de respaldo
comercial a los objetos en infraccidn, autorizara a presumir que su tenedor, es
participe en la falsificacion o imitaciéon fraudulenta. Esos informes podran
ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio
interesado como por solicitud del juez, que podréa intimar a este efecto por un
plazo determinado.

Art. 665 — (Causa para que una medida cautelar quede sin efecto. Plazo para
inicio accion medida cautelar o provisional) Toda medida cautelar o
provisional quedara sin efecto de pleno derecho si la accion pertinente no se
iniciara dentro de los quince dias habiles contados desde la ejecucion de la
medida.

TITULOXIV
DE LAS MEDIDAS DE FRONTERA
Capitulo | - CONCEPTOS.

Art. 666 — (Ejecucidon de las medidas. Fianza. Ejecucion de Medidas en
Frontera) Las medidas dictadas por el tribunal que deban aplicarse en la
frontera se ejecutaran por la Aduana al momento de la importacion,
exportacion o transito, por el territorio nacional, de los productos respecto a
los cuales se haya cometido la infraccion y de los materiales 0 medios que
sirvieron principalmente para cometerla. El titular de un registro de marca, o
su licenciado que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar
la importacion o la exportacion de productos que infringen esse registro, podra
solicitar a la autoridad nacional suspender esa operacion aduanera. Son
aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y
garantias que establezcan las normas internas del pais. Quien pida que se



tomen medidas en la frontera deberd suministrar a la autoridad nacional la
informacion necesaria y una descripcion suficientemente detallada y precisa
de los productos objeto de la presunta infraccion para que puedan ser
reconocidos.

Al disponer una medida de frontera, el tribunal debe exigir a quien la solicite
la prestacion de fianza bastante para responder a lo que resulte del proceso.

Si la legislacion lo permite, la autoridad nacional podré ordenar de oficio, la
aplicacion de medidas de frontera.

Quien solicite la retencion debe dar al tribunal, previa identificacién oportuna,
las informaciones necesarias y una descripcion suficientemente detallada y
precisa de las mercancias para que puedan ser identificadas y reconocidas con
facilitad por la Aduana. EI tribunal, una vez que disponga la retencién, debe
exigir a quien la solicite la prestacion de fianza para responder a lo que resulte
del proceso. Ejecutada la retencién, la Aduana lo notifica inmediatamente al
importador o exportador de las mercancias, al solicitante de la medida y al
tribunal que corresponda.

Capitulo I - COMPETENCIA

Art. 667 — (Competencia judicial) Sera competente para conocer de la
solicitud de la medida de frontera el juez de primera instancia que tenga
jurisdiccién en el territorio en donde se ubique la aduana correspondiente. En
todo caso, ademas de las disposiciones especiales, seran aplicables las
disposiciones y el procedimiento establecido en esta ley para el caso de las
providencias cautelares.

Ademas de los requisitos pertinentes, en la solicitud de medidas en frontera el
peticionario debera:

a) Aportar pruebas de las que se desprendan indicios razonables de la supuesta
infraccion;

b) Describir en forma suficientemente detallada las mercancias ilegitimas y la
naturaleza de las que se presume seran importadas o exportadas, a fin de que
estas puedan ser reconocidas facilmente por las autoridades aduaneras.

El juez podra, previamente a resolver, requerir al solicitante que presente
pruebas o informaciones adicionales.

Capitulo Il - SOLICITUD

Art. 668 — (Tramite. Inspeccion de la mercaderia. Resolucion del titular de la
marca para participar en la inspeccion) A efectos de fundamentar sus



reclamaciones, la autoridad nacional permitira al titular de la marca participar
en la inspeccion de las mercancias retenidas. Al realizar la inspeccion, la
autoridad nacional dispondra lo necesario para proteger la informacion
confidencial, en lo que fuese pertinente.

Cumplidas las condiciones y garantias aplicables, la autoridad nacional
ordenara o denegaré la suspension de la operacién aduanera y la notificara al
solicitante.

En caso que se ordenara la suspension, la notificacion incluira el nombre y
direccion del consignador, importador, exportador y del consignatario de las
mercancias, asi como la cantidad de las mercancias objeto de la suspension.
Asi mismo, notificard la suspension al importador o exportador de los
productos.

Capitulo IV — NOTIFICACION DE LA SUSPENSION

Art. 669 — (Diligencias de notificacion a los actores y interesados) La
resolucion que ordene la suspension debera notificarse inmediatamente al
solicitante y, una vez que ha sido ejecutada, al importador, consignatario o
exportador de las mercancias o productos. En este dltimo caso, las
notificaciones podran validamente realizarse a los agentes aduanales
acreditados ante la respectiva aduana.

Iniciada la accién judicial de infraccion, la parte afectada podra recurrir el
juez para que reconsidere la suspension ordenada y se le dara audiencia a
estos efectos.

Art. 670 — (Otras diligencias) Comprobada la existencia de una infraccion, se
comunicara al demandante el nombre y direccion del consignador, del
importador o exportador y del consignatario de las mercancias, y la cantidad
de las mercancias objeto de la suspension.

Capitulo V — DURACION DE LA SUSPENSION

Art. 671 — (Plazo de suspension. Prorroga) La suspension de importaciones o
exportaciones tendra vigencia por un plazo de diez dias, contado a partir de la
fecha de la notificacion de la resolucion correspondiente al solicitante. Dicho
plazo puede ser prorrogado una sola vez por diez dias mas, si dentro del plazo
original, el solicitante de la medida comprueba que ha iniciado accién judicial
de la suspension como medida cautelar.

Si la accion judicial sobre el fondo del asunto no es promovida, o la medida
no es decretada judicialmente como providencia cautelar, vencido el plazo de



diez dias o su prérroga, la suspension quedard sin efecto y la autoridad
aduanera procedera al despacho de las mercancias respectivas.

Los funcionarios judiciales que ordenen o ejecuten medidas de frontera,
quedaran eximidos de toda responsabilidad, salvo que se probare que actuaron
de mala fe o sin estricto apego a las normas contenidas en este capitulo.

Art. 672 — (Levantamiento de la medida de suspensién) Transcurridos diez
dias habiles contados desde la fecha de notificacion de la suspensién de la
operacion aduanera sin que el demandante hubiere iniciado la accion por
infraccion, o sin que la autoridad nacional hubiere prolongado la suspension,
la medida se levantara y se procedera al despacho de las mercancias referidas.

Iniciada la accion por infraccion, la parte contra quien obré la medida podra
recurrir a la autoridad nacional. La autoridad nacional podra modificar,
revocar o confirmar la suspension.

Art. 673 — (Prohibicidn de reexportar o someter a un procedimiento aduanero
diferente salvo casos debidamente calificados. Destruccion o decomiso de la
mercaderia infractora. Excepciones) Una vez determinada la infraccion, los
productos con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad
nacional, no podran ser reexportadas ni sometidos a un procedimiento
aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la
autoridad nacional, o los que cuenten con la autorizacion expresa del titular de
la marca.

Sin perjuicio de las demas acciones que correspondan al titular del derecho y a
reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la
autoridad nacional podra ordenar la destruccion o decomiso de las mercancias
infractoras.

Quedan excluidas de la aplicacion de las disposiciones del presente capitulo
las cantidades pequefias de mercancias que no tengan caracter comercial y
formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envien en pequefias
partidas.

Capitulo VI - DERECHO DE INSPECCION E INFORMACION

Art. 674 — (Libre acceso a la mercaderia o producto retenido) Sin perjuicio de
la obligacion de brindar proteccion a la informacion confidencial, las
autoridades judiciales que ordenaren la medida de frontera, podran autorizar a
quien la promovié el libre acceso a las mercancias o productos retenidos, a fin
de que pueda inspeccionarlas y obtener medios adicionales de prueba en
apoyo Yy su reclamo. Igual derecho tendra el importador o exportador. Esta



medida se realizard en presencia de la autoridad judicial respectiva, con
citacion de la parte contraria.

Art. 675 — (Proteccion de cualquier informacién confidencial) A efectos de
justificar la prolongacién de la suspension de las mercancias retenidas por las
autoridades de aduanas, o para sustentar una accion de infraccion, el juez
permitird al titular del derecho inspeccionar esas mercancias. Al permitir la
inspeccion, el juez podra disponer lo necesario para proteger cualquier
informacion confidencial, cuando fuese pertinente.

Capitulo VII — INDEMNIZACION

Art. 676 — (Casos en los que quien solicitd las medida de frontera, es
responsable por los dafios y perjuicios. De las causas de Indemnizacion)
Quien solicitdé la medida de frontera sera responsable ante al importador, el
consignatario y el propietario de las mercancias retenidas, por los dafios y
perjuicios causados en los siguientes casos:

a) Si no presenta la demanda dentro del plazo de quince dias siguientes a la
fecha en que se haya ejecutado la medida;

b) Si la medida fuera revocada; o
c) Si se declara improcedente la demanda.

Art. 677 — (Otras causas de responsabilidad) El solicitante de medidas en
frontera respondera por los dafios y perjuicios resultantes de su ejecucion si
las medidas se levantaran o fuesen revocadas por accion u omisiéon del
solicitante, o si posteriormente se determina que no hubo infraccién o
inminencia de infraccion de un derecho de propiedad industrial.

Capitulo VIII - EXAMEN

Art. 678 — (Autorizacion para examinar la mercancia detenida. Tramite)
Previa solicitud, la Aduana autorizaré al titular del derecho a que examine las
mercancias retenidas con el fin de fundamentar su retencion y para sustentar
su accion de infraccion. Las mismas facilidades se brindaran al

importador, o exportador consignatario o propietario, pero en ningin caso se
podrd por ello causar perjuicio a lo establecido sobre la informacion
confidencial. Al establecerse una demanda por infraccion de un derecho de
propiedad industrial de los establecidos en esta ley, la orden para inspeccionar
las mercancias la librard el tribunal que conozca de dicho proceso.
Comprobada por la Aduana la existencia de una infraccion se comunicara al
demandante el nombre y direccion del importador, exportador y consignador
de las mercancias y las cantidades de las mercancias retenidas.



Capitulo IX — DERECHOS DE MARCA

Art. 679 — (Facultad del titular de la marca de registrarla en la Direccion
General de Aduanas para fines de control) El titular de un registro de marca
concedido podra registrar la marca en la Direccion General de Aduanas a los
efectos de que esta institucion compruebe la legitimidad de los productos cuyo
despacho se solicite. Una vez efectuado el registro en la Direccion General de
Aduanas, el titular podra solicitar que se le comunique las solicitudes de
despacho de los productos que lleven la marca registrada y cuyo fabricante no
sea el titular. También podra el titular exigir que se suspenda el despacho de
tales productos hasta que se compruebe su legitimidad.

ARTICULO TRANSITORIO.

Art. 680 — (Declaracion del derecho, interpretacion, aplicacion y solucion de
controversias.) Mientras se constituya el Tribunal Suramericano de Justicia u
otro Organo Jurisdiccional, la declaracion del derecho, la interpretacion y
aplicacion uniforme de esta normativa comun asi como la solucion de las
controversias, estara bajo la responsabilidad de los 6rganos jurisdiccionales de
integracion que correspondan, o de las autoridades jurisdiccionales internas de
cada Estado parte.
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EL REGISTRO

Art. 487 al 491 226-228



TITULO 11l DE LAS MARCAS COLECTIVAS Capitulo | REQUISITOS Y
CONDICIONES PARA 229

EL REGISTRO 229

Art. 492 al 508

229-235

TITULO IV DE LAS MARCAS DE CERTIFICACION y/o
DE GARANTIA

Capitulo | REQUISITOS Y CONDICIONES PARA EL 235
REGISTRO 235

Art. 509 al 520

235-239

TITULO V NOMBRE COMERCIAL 240

Capitulo I - CONCEPTO 240

Art. 521 240

Capitulo Il PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL 240
Art. 522 al 523 240-241

Capitulo 111 SOLICITUD DEL REGISTRO 241

Art. 524 al 526 241-242

Capitulo IV NOMBRES COMERCIALES INADMISIBLES 242
Art. 527 al 528 242-243

Capitulo V DURACION y RENOVACION 243

Art. 529 al 531

Capitulo VI CESION Y TRANSFERENCIA DEL NOMBRE 243-244

COMERCIAL 244



Art. 531 244
Capitulo VIl NULIDAD Y CADUCIDAD 244

Art. 532

TITULO VI DE LOS 244-245

Capitulo 1 PROTECCION DEL ROTULO y/o EMBLEMA 246
Art. 534 246

Capitulo 111 SOLICITUD 246

Art. 535 246

Capitulo IV ROTULOS y/o EMBLEMAS INADMISIBLES 247
Art. 536 247

Capitulo V REGISTRO 247

Art. 537 247-248

Capitulo VI DURACION Y RENOVACION 248

Art. 538 248

TITULO VII DE LAS INDICACIONES 248
GEOGRAFICAS - |

Capitulo | CONCEPTO 248

Art. 539 248

Capitulo 11 INDICACION DE PROCEDENCIA 248

Art. 540 al 542 248-249

Capitulo 111 SOLICITUD 249

Art. 543 al 551 249-252

Capitulo IV UTILIZACION ILICITA 252

Art. 552 252-253



Capitulo V INDICACIONES DE PROCEDENCIA
INADMISIBLES 253

Art. 553 -554 253-255

Capitulo VI - DERECHOS 255

Art. 555 al 556 255

Capitulo VIl NULIDAD 255

Art. 557 255

Capitulo VIl AUTORIDAD DE APLICACION 256
Art. 558 256

Capitulo IX INFRACCIONES Y SANCIONES 256
Art. 559 al 564 256-259

TITULO VIII DE LAS INDICACIONES 259
GEOGRAFICAS — 1 |

Capitulo | CONCEPTO DE DENOMINACION

DE ORIGEN 259

Art. 565 259-260

Capitulo 11 SOLICITUD 260

Art. 566 al 572 260-263

Capitulo 11l — CONSEJOS DE DENOMINACION 263
DE ORIGEN

Art. 573 al 575 263-265

Capitulo IV — EXAMEN 265

Art. 576 al 577 265-266

Capitulo V — PUBLICACION y OPOSICION 266



Art. 578 al 581 266-267

Capitulo VI - PROTECCION 267

Art. 582 al 585 267-269

Capitulo VII - MODIFICACIONES 269

Art. 586 al 587 269

Capitulo VIII - DENOMINACIONES DE ORIGEN
INADMISIBLES 269

DE USO

Art. 601 275-276

Capitulo XVI — PROHIBICIONES 276

Art. 602 al 603 276-277

Capitulo XVII — INFRACCIONES 277

Art. 604 al 610 277-281

Capitulo XVIII - NULIDAD y CADUCIDAD 281
Art. 611 al 612 281

Capitulo XIX — CANCELACION 281

Art. 613 281-282

Capitulo XX — EXTINCION 282

Art. 614 al 615 282

Capitulo XXI — AUTORIDAD DE APLICACION 283
Art. 616 al 618 283-284

TITULO IX COMPETENCIA DESLEAL 284

| - Capitulo | — Dos actos de competencia desleal 284

Art. 619 al 631 284-295



TITULO X DE LA ACCION REIVINDICATORIA 295
Art. 632 295-296

TITULO XI DE LOS ILICITOS 296

Capitulo | SANCIONES PENALES 296

Art. 633 296-299

Capitulo 11 SANCIONES CIVILES 299

Art. 634 299

TITULO XII DE LAS ACCIONES POR INFRACCION DE 300
DERECHOS

Capitulo | DE LOS DERECHOS DEL TITULAR 300
Art. 635 al 636 300-301

Capitulo Il — DE LAS ACCIONES CIVILES 301

Art. 637 al 655 301-308

Art. 588 al 589 269-271

Capitulo IX — CONCESION 271

Art. 590 271

Capitulo X — DERECHOS y OBLIGACIONES 271

Art. 591 al 594 271-273

Capitulo X1 —- DURACION 273

Art. 595 al 596 273-274

Capitulo X1l — COEXISTENCIA DE DENOMINACIONES DE
ORIGEN IDENTICAS 274

Art. 597 274

Capitulo X111 - RENUNCIA'Y LICENCIA 274



Art. 598 274-275

Capitulo X1V — LICENCIA 275

Art. 599 al 600 275

Capitulo XV — TRANSMISION DE LOS DERECHOS 275
Capitulo 11l — DE LAS ACCIONES PENALES 308

Art. 656 308-309

TITULO XIII DE LAS MEDIDAS CAUTELARES,
PRECAUTORIAS u PROVISIONALES 309

Capitulo I - CONCEPTOS 309

Art. 657 al 658 309-310

Capitulo Il — SOLICITUD 310

Art. 659 al 662 310-311

Capitulo 111 — ACCIONES 311

Art. 663 al 665 311-313

TITULO XIV DE LAS MEDIDAS DE FRONTERA 313
Capitulo I - CONCEPTOS 313

Art. 666 313-314

Capitulo Il - COMPETENCIA 314

Art. 667 314

Capitulo 111 — SOLICITUD 314

Art. 668 314-315

Capitulo IV — NOTIFICACION DE LA SUSPENSION 315
Art. 669 al 670 315

Capitulo V DURACION DE LA SUSPENSION 315



Art. 671 al 673 315-316

Capitulo VI- DERECHO DE INSPECCION E INFORMACION 316
Art. 674 al 675 316-317

Capitulo VII INDEMNIZACION 317

Art. 676 al 677 317

Capitulo V11 — EXAMEN 317

Art. 678 317-318

Capitulo IX — DERECHOS DE MARCA 318

Art. 679 318

ARTICULO TRANSITORIO 318






