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realizar visitas de inspeccidn y monitoreo para verificar el correcto funcionamiento de
las sociedades de gestion colectiva asi como realizar sumarios o investigaciones en los
casos de infracciones a la normativa que las rige,

En cualquier caso, de oficio o a peticion de parte interesada, la autoridad competente
en materia de derechos intelectuales podra realizar diligencias e investigaciones, e
intervenir una sociedad de gestidn colectiva, si ésta no cumple con la normativa que
las rige. La intervencidn comprenderd todos los Ambitos de la sociedad. Producida la
intervencion, los actos y contratos deberdn ser autorizados por la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales para su validez.

La intervencidn podra ser decretada por la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales, previa una investigaciéon y mediante un acto administrativo
debidamente motivado, como medida cautelar previa o durante la sustanciacién de
una investigacién o sumario en contra de una sociedad de gestidn colectiva. Para estos
efectos, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales designara como
interventor a un funcionario de dicha autoridad u otra persona que revista las
condiciones técnicas adecuadas para el ejercicio de la funcién. La intervencién durara
hasta que se concluya el sumario o investigacién, En los casos calificados por la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales, podra decretarse la
intervencién, como medida para garantizar el cumplimiento de las sanciones
impuestas a la sociedad de gestidn por infracciones a la normativa que las rige, y hasta
que ésta las subsane.

Articulo 244.- Sanciones a las sociedades de gestion.- Si la sociedad de gestion
colectiva no cumpliere con las disposiciones de este Codigo, el respectivo Reglamento
o de sus Estatutos, observando el procedimiento en el articulo anterior; y no
subsanare el incumplimiento, dentro del plazo establecido por la autoridad nacional
competente, podrd imponer, en relacién con la gravedad de la infraccién o la
reincidencia una de las sanciones que se detallan en este articulo.

Las sanciones se impondrén considerando los siguientes criterios: la gravedad del
incumplimiento e inobservancia de las normas establecidas en este Cédigo y demas
normas aplicables: y, el haber incurrido en el hecho por primera vez o de forma
reincidente.

En caso de concurrencia de faltas se impondra la sancidn por la falta mds grave. De ser
todas de igual gravedad se impondra el maximo de la sancidn.

Las sanciones son las que a continuacidn se d¢tallan:
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1. Amonestacién escrita;
2. Multa;
3. Suspensidn de la autorizacién de funcionamiento hasta por un plazo de seis meses;

¥,
4, Revocatoria de la autorizacion de funcionamiento.

Cuando una sociedad de gestién colectiva haya sido sancionada deberd comunicar a
sus socios con el alcance de la misma y la auteridad competente en materia de
derechos intelectuales hard publica dicha sancidén en la forma que determine el
Reglamento respectivo.

En los casos en que las infracciones sean resultado de dolo o culpa grave del Director
General, de los administradores, de los miembros del Censejo Directivo o del Comité
de Monitoreo, la sociedad de gestién colectiva deberd repetir contra los respectives
funcionarios por los perjuicios ocasionados a titulo de multa en virtud de este articulo.

Articulo 245.- Determinacion de incumplimientos o inobservancia.- La autoridad
nacional competente en materia de derechos intelectuales podra de oficio o a peticién
de parte interesada realizar inspecciones o diligencias para determinar los
incumplimientos o inobservancia de las normas de este Cédigo y demas normas
aplicables al funcionamiento de las Sociedades de Gestién Colectiva, por parte de los
administradores, Consejo Directivo y Comité de Monitoreo. En caso de que se
establezcan responsabilidades por parte de la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales, dispondrd que la Sociedad Colectiva Gestidn proceda a
imponer las siguientes sanciones:

1. Amonestacion escrita;

2. Multa, y;

3. Destitucién del cargo.

Estas sanciones se impondran sin perjuicio de las acciones que correspondan
conforme a lo que establezca el derecho comun.

Articulo 246.- Efectos de la suspension de una sociedad de gestion colectiva.- En
caso de que se decrete la suspensién de la autorizacion de funcionamiento, la sociedad
de gestidn conservard su personalidad juridica inicamente al efecto de subsanar el
incumplimiento. Si la sociedad no subsanare el incumplimiento en un plaze maximo
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de seis meses de decretada la suspensidn, la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales revocara la autorizacion de funcionamiento de la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos de suspensidn de la autorizacién de
funcionamiento, la sociedad podrd, bajo control de la autoridad competente en
materia de derechos intelectuales, recaudar los derechos patrimoniales de los autores
representados por dicha sociedad.

El fruto de la recaudacién serd depositado en una cuenta separada a nombre de la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales y sera devuelto a la
sociedad una vez expedida la resolucidn por la cuat se deje sin efecto la suspension,

Pardgrafo Noveno
De la mediacién

Articulo 247.- Del acceso a mediacion.- Si una asociacidon, gremio o grupo
representativo de usuarios considera que la tarifa establecida por una sociedad de
gestion colectiva es fijada o aplicada de forma abusiva o incorrecta, podr solicitar la
mediacién de la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

Si no se llega a un acuerdo entre las partes en sesenta dias contados a partir de la
primera convocatoria a mediacién, o si alguna de estas no concurre a la mediacidn,
con el acta de imposibilidad de acuerdo, la autoridad nacional en materia de
propiedad intelectual fijard las tarifas conforme al Reglamento correspondiente.

Una vez adoptadas de acuerdo con este articulo, las tarifas serdn comunicadas a la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales la cual dispondra su
publicacién en su pagina institucional, cuya vigencia sera de dos afios contados a
partir de la fecha de emisién del acuerdo o de la decisidn.
TITULO I
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CAPITULOI
DE LA REIVINDICACION DE PRIORIDAD

Articulo 248.- Del derecho de prioridad.- La primera solicitud de concesion de
patente de invencién o de modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial o de
marca, validamente presentada en otro pais miembro de la Comunidad Andina o ante
una autoridad nacional, regipnal o internacional con la cual el Ecuador estuviese

vinculado por algin tratado §ue establezca un derecho de prioridad andlogo al que
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establece el presente Capitulo, conferird al solicitante o a su derechohabiente un
derecho de prioridad para solicitar en el Ecuador una patente o un registro respecto
de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad seran los
previstos en el Convenio de Par{s para la proteccién de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior presentada ante la
Autoridad competente en materia de derechos intelectuales, siempre que en esa
solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la
presentacién de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicara el
abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comun a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente
admitida a tramite.

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

a) Doce meses para las solicitudes de concesién de patentes de invencién y de
modelos de utilidad; y,
b) Seis meses para las solicitudes de registro de disefios industriales y de marcas.

Articulo 249.- De los requisitos para invocar el derecho de prioridad.- A los
efectos de lo previsto en el articulo anterior, debera presentarse una declaracién con
la documentacién pertinente, en la que se invoque la prioridad de la solicitud anterior
indicando la fecha de su presentacién, la oficina ante la cual se presentd y su nimero.

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

a) En el caso de solicitudes de concesién de patente de invencién o de modelo de
utilidad: dieciséis meses; y,

b) En el caso de solicitudes de registro de disefio industrial o de marca: nueve
eses.

Asimismo, deberd presentarse copia de la solicitud cuya prioridad se invoca
certificada por la autoridad que la expidid y un certificado de {3 fecha de presentacién

de esa solicitud expedida por la misma autoridad.
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Para efectos del derecho de prioridad, no se exigiran otras formalidades adicionales a
las dispuestas en el presente articulo.

Articulo 250.- Pérdida de la prioridad.- El incumplimiento de los plazos o de la
presentacion de los documentos sefialados en los articulos anteriores acarreara la

pérdida de la prioridad invocada.

CAPITULO NI
DE LAS PATENTES DE INVENCION

Articulo 251.- De las patentes de invenci6n.- El sistema de patentes constituye una
herramienta para promover el desarrollo industrial y tecnolégico y para la
consecucién del buen vivir.

Seccion I
De los requisitos de proteccion

Articulo 252.- De la Materia protegible.- Se otorgara patente para toda invencion,
sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sea hueva, tenga nivel inventivo y séa susceptible de aplicacién industrial.

Articulo 253.- No se consideraran invenciones.- No se consideran invenciones:

a) Los descubrimientos, los principios y teorfas cientificas y los metodos
matematicos;

b} El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos bioldgicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza, o
aquél que pueda ser aislado, inclusive genes, proteinas, genoma o germoplasma
de cualquier ser vivo;

¢} Las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos
o actividades econémico-comerciales;

e) Elsoftware o el soporte légico, como tal;

f) Lasformas de presentar informacion;

g) Una nueva forma de una sustancia, incluyendo sales, ésteres, éteres, complejos,
combinaciones y otros derivados;

h) Los polimorfos, metabolitos, formas puras, tamafio de particulas e isémeros;

i) Los usos y cualquier propigdad nueva o uso nuevo de una sustancia conocida o

utilizacién de un procedimighto o de una maquina o aparato conocidos; y,
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j)  Los recursos genéticos que contienen la diversidad biolégica y la agro-
biodiversidad, como tales.

Articulo 254.- De la novedad.- Una invencidén se considerard nueva cuando no
estuviese comprendida en el estado de la técnica,

El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al publico en
cualquier lugar o momento, por una descripcién escrita u oral, utilizacién,
comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la
solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

S6lo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro
del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales, cuya fecha de
presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad
de la solicitud de patente gue se estuviese examinando, siempre que dicho contenido
esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese
transcurrido el plazo previsto en e! articulo 274.

Articulo 255.- No divulgaciones de la patentabilidad.- Para efectos de determinar
la patentabilidad, no se tomard en consideracién la divulgacién ocurrida dentro del
ano precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud o dentro del afio
precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal
divulgacién hubiese provenido de: -

a) Elinventor o su derechohabiente;

b) Una oficina nacional competente que en contravencién de la norma que rige la
materia, publique el contenide de la solicitud de patente presentada por el
inventor o su derechohabiente;

¢} Un tercero, inclusive funcionarios puablicos u organismos estatales, que hubiese
obtenido la informacion directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

d} Unaorden de autoridad;

e] Unabuso evidente frente al inventor o su derechohabiente; y,

f) Del hecho que el solicitante o su derechohabiente hubieren exhibido la invencién
en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos
o de investigacién, hubieren necesitado hacerla pablica para continuar con el
desarrollo. En este caso, el interesado debera consignar, al momento de presentar
su solicitud, una declaracién en la cual sefiale que la invencién ha sido realmente
exhibida y presentar el correspondiente certificado.
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Articulo 256.- Del nivel inventivo.- Se considerard que una invencién tiene nivel
inventivo si, para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencidn no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica y ademas constituya un aporte técnico
significativo.

Se entenderd por persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente a un experto o grupec de expertos con calificacion derivada de
estudios y experiencia en el drea técnica de la invencidn,

Articulo 257.- De la aplicabilidad industrial.- Se considerard que una invencién es
susceptible de aplicacién industrial cuande su objeto pudiese ser producide o
utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Articulo 258.- Invenciones no patentables: No serdn patentable lo siguiente:

a) Las invenciones cuya explotacidon comercial deba impedirse necesariamente para
proteger el orden publico ¢ 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 o ecosistema. A estos efectos, la explotacién comercial de
una invencién no se considerard contraria al orden piblico o a la moral solo debido
a ta existencia de una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule
dicha explotacién;

b) Los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirturgicos para el tratamiento de
personas ¢ animales;

¢) Las plantas y los animales, asi como los procedimientos esencialmente bioldgicos
para obtencidn de plantas o animales que no sean procedimientos no-biolégicos o
microbiolégicos; y,

d) Los conocimientos tradicionales.

Para efectos de lo establecido en el literal a), no seran patentables, entre otros:

1. Los procedimientos de clonacién de seres humanos;

2. El cuerpo humano y su identidad genética;

3. La utilizacién de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y,

4. Los procedimientos para la modificacién de la identidad genética de animales
cuando les causen sufrimidhto sin que se obtenga ningln beneficio médico
sustancial para el ser humand ¢ los animales.
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Articulo 259.- Productos o procedimientos no objeto a una segunda patente.-
Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la
técnica, de conformidad con el articulo 254, no seran objeto de nueva patente, por el
simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendide por la
patente inicial.

Seccion 11
De los titulares

Articulo 260.- Del titular de la patente.- El derecho a la patente pertenece al
inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de
muerte.

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

Si wvarias personas han realizado conjuntamente una invencidn, el derecho
corresponde en comun a todas ellas o a sus derechohabientes. No se considerara como
inventor ni coinventor a quien no haya aportado una actividad inventiva, como, por
ejemplo, quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecucién de la invencién,

Si varias personas realizan la misma invencion, independientemente unas de otras, la
patente se concederd a aquella que presente la primera solicitud o que invoque la
prioridad de fecha més antigua, o a su derechohabiente.

Articulo 261.- Distribucién de titularidad y beneficios de las invenciones
regalias realizadas en centros educativos y de investigacién.- En el caso de
invenciones realizadas en el curso de investigaciones o actividades académicas en
centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores
técnicos, tecnoldgicos, pedagdgicos, de artes y los conservatorios superiores, e
institutos publicos de investigacién o utilizando sus medios o bajo su direccién, por
parte de profesores, investigadores o alumnos, la titularidad y la distribucién y la
distribucién de beneficios derivados de la explotacidén de la patente corresponderd, en
un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento, a favor de los inventores
involucrados tales como: profesores, investigadores o alumnos. Este derecho sera
aplicable atn en los casos de transferencia o transmisidén de la titularidad de la
patente.

El inciso anterior sera aplicable también en el caso de invenciones rexlizadas en el

4
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El derecho contemplado en este articulo a favor de los profesores, investigadores o
alumnos es irrenunciable e inalienable.

Los gastos relacionados con la proteccion y observancia, asi como los actos y
contratos posteriores a la solicitud o concesidn de la patente, correrdn por cuenta del
titular mayoritario.

La patente podra ser transferida por acto entre vivos, en cuye caso los centros
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos,
tecnolégicos, pedagdgicos, de artes y los conservatorios superiores, asi como los
institutos pablicos de investigacién, no podran transferir un porcentaje mayor al 49%
de la solicitud o titularidad de la patente.

Articulo 262.- De la titularidad desarrollada en cumplimiento de un contrato.-
Para los casos no comprendidos en el articulo anterior, el derecho a la patente sobre
una invencidn desarrollada en cumplimiento de un contrate pertenece al mandante o
al empleador, salve estipulacién en contrario. No obstante, los inventores tendran el
derecho irrenunciable a participar en la titularidad y en los beneficios derivados de la
explotacion de la patente en un porcentaje no inferior al veinte y cinco por ciento.

Cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad
inventiva propia, la titularidad le correspondera al empleador. En estos casos, los
inventores no tendran derecho a percibir el porcentaje establecido en el inciso
anterior.

Articulo 263.- Derecho de paternidad del inventor.- El inventor tendra derecho a
ser mencionado como tal en la patente o podrad igualmente oponerse a esta mencion.

Seccion 111
De la solicitud de patente

Articulo 264.- De la solicitud de la patente.- La solicitud para obtener una patente
de invencién se presentard ante la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demas normas que disponga el
Reglamento.

Articulo 265.- Descripcion de la patente.- La descripcién deberd ser
suficientemente clara y completd \para permitir que una persona capacitada en la
materia técnica correspondiente pueda ejecutarla sin requerir una experimentacion
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indebida. La descripcién indicara el titulo de la invencién e incluird la siguiente
informacidn:

a) Elsecter tecnolodgico 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 invencidn, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

c} Una descripcion de la invencidn en términos que permitan la comprensién del
problema técnico y de la solucién aportada por la invencidn, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) Unaresefia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

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

f) Una indicacién de la manera en que la invencién satisface la condicién de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o
de la naturaleza de la invencidn; y,

g) Una indicacidon de que el solicitante estuve en posesién de la invencidn a la
fecha de la presentacién de la solicitud.

Articulo 266.- Depésito de material bioldgico.- Cuando la invencidn se refiera a
material biologico, que no pueda detallarse debidamente en la descripci6n, se deberé
depositar dicho material en una institucion depositaria autorizada por la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales, de conformidad con el Reglamenta.

El depdsito debera efectuarse a més tardar en la fecha de presentacién de la solicitud
0, cuando fuese el caso, en la fecha de presentacién de la solicitud cuya prioridad se
invogue.

Seran validos los depdsitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida
conforme al Tratado de Budapest scbre el Reconocimiento Internacional del Depdsito
de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o
ante otra institucién reconocida por la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales para estos efectos. En estos casos, la descripcién indicara el nombre y
direccién de la institucién de depdsito, la fecha del depdsito y el nimero de depdsito
atribuido por tal institucién.

El depésito del material bicldgico sélo serd valido para efectos de la concesién de una
patente si se realiza en condiciones que permitan a cualguier\persona interesada
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obtener muestras de dicho material 2 mds tardar a partir de la fecha del vencimiento
del plazo previsto en el articulo 274 de este Codigo.

Articulo 267.- De la patente y la divulgacién de origen.- De acuerdo a lo previsto
en los tratados internacionales de los cudles el Ecuador es parte, este Cddigo y su
Reglamento respectivo, en el caso de que el objeto de una solicitud de patente
implique la utilizacién de recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales
asociados, el solicitante debera informar:
a) El pais donde se obtuvieron esos recursos y/o los conocimientos tradicionales
asociados; y, _
b) La fuente, con inclusién de pormenores respecto a la entidad, en su caso, de la
que se obtuvieron esos recursos y/o los conocimientos tradicionales asociados.

Debera igualmente adjuntar copia de un certificado de cumplimiento con la legislacién

‘de acceso a recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados
reconocido internacionalmente. Si un certificado de cumplimiento reconocido
internacionalmente no es aplicable en el pais proveedor, el solicitante deberd
proporcionar informacién pertinente en cuanto a la conformidad con el
consentimiente fundamentado previo v el acceso y la participacion justa y equitativa
en los beneficios, tal como lo exija la legislacion nacional del pais que aporte los
recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales asociados, que sea el pais de
origen de dichos recursos o un pafs que haya adquirido los recursos genéticos y/o los
conocimientos tradicionales asociados de conformidad con el Convenio sobre la
Diversidad Biolégica y los demds tratados internacionales de los que Ecuador es
parte.

Articulo 268.- De las reivindicaciones.- Las reivindicaciones definirdn la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas, y estar
enteramente sustentadas en la descripcion.

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

En el caso de reivindicagiones sobre un grupo de productos quimico-farmacéuticos, la
solicitud debera proveel\ informacién suficiente sobre ensayos y experimentaciones

efectuados para posibilifar la reproduccién de cada forma de realizacién de la
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invencion, salvo que la descripcion presente pruebas de que se obtendria el mismo
resultado divulgado si se sustituye cualquier elemento del grupo reivindicado.

Articulo 269.- Del resumen.- El resumen consistird en una sintesis de la divulgacién
técnica contenida en la solicitud de patente. Si la invencién consistiera en un producto
farmacéutico, se deberd indicar su nombre genérico internacional, cuando fuera
conocido a la fecha de la solicitud,

El resumen servira sélo para fines de informacidn técnica y no tendra efecto alguno
para interpretar el alcance de la proteccion conferida por la patente.

Articulo 270.- De la unidad de invencion.- La solicitud de patente sélo podra
comprender una invenciéon o grupo de invenciones relacionadas entre si, de tal
manera que conformen un Uinico concepto inventivo.

Articulo 271.- Sanciones por falsedad u omisién deliberada.- La falsedad u
omisién deliberada de informacién en la solicitud que pueda llevar a la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales a error en el examen de aquella sera
causal de rechazo de la misma o de nulidad de la patente concedida, sin perjuicio del
reclamo por dafios y perjuicios de cualquier tercero afectado,

Articulo 272.- Modificaciones de Ia solicitud.- De oficic o a solicitud de parte se
podrd modificar la solicitud en cualquier momento del tramite hasta antes de que la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales emita una resolucién
administrativa en_primera instancia. La modificacién no podra implicar un cambio del
objeto de [a invencion ni una ampliacién de la proteccién que corresponderfa a la
divulgacidn contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se pedra pedir la correccidn de cualquier error material.

De igual forma, el solicitante podra dividir o fusionar una solicitud de patente o
convertirla_en una modelo de utilidad, de ser el caso.

Seccioén v
Del tramite de la solicitud

Articulo 273.- Remisidn.- El Reglamento de este Codigo establecerd los requisitos,
el examen de la solicitud, su
concesion o denegacidn de la

plazos y procedimientos, para, entre otros, pa
publicacién, la presentacién de oposiciones, y
solicitud.
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Articulo 274.- Del caracter de piiblico del expediente.- Transcurridos dieciocho
meses contados a partir de la fecha de presentaciéon 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 por terceros, y la autoridad competente en
materia de derechos intelectuales ordenara la publicacién de la solicitud en el medio
de difusién respectivoe. La publicacién incluird la primera reivindicacién y, si es el caso,
un extracto de la informacion requerida.

No obstante lo establecido en el inciso anterior, el solicitante podra pedir que se
publique la solicitud en cualquier momento siempre gue se haya concluido el examen
de forma. En tal caso, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales
ordenara su publicacién.

Articulo 275.- Del cardcter de reservado del expediente.- Mientras la publicacion
no se realice o no hubiese transcurrido el plazo sefialado en el articulo anterior, el
expediente serd reservado y sdlo podrd ser consultado por terceros con el
consentimiento del solicitante. Esta disposicién serd aplicable también en caso de
abandono de la solicitud antes de la publicaci6n.

No obstante el inciso anterior, 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 publicacién aun sin el consentimiento del
solicitante.

Seccion V
De los derechos y limitaciones

Articulo 276.- Duracién del registro de una patente.- La patente tendra un plazo
de duracién de veinte afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud. Se tendra por fecha de presentacién:

a) Para el caso de solicitudes nacionales, la fecha de presentacién de la solicitud
certificada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

b} Para el caso de solicitudes internacionales, la fecha de presentacién de la

: 0,

des que reivindiquen prioridad bajo algin otro tratado,

de la solicitud cuya prioridad se reivindique.

solicitud internacion
¢) Para el caso de solici
la fecha de presentaci
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No existird ningin tipo de proteccidén adicional o complementaria, bajo ninguna clase
de titulo 0 modalidad, que extienda el plazo sefialado en este articulo.

Articulo 277.- Alcance de la proteccion.- El alcance de la proteccién conferida por la
patente estara determinadc por el tenor de las reivindicaciones. La descripcidn,
dibujos o planos, material bioldgico y cualquier otro elemento depositado ante la
autoridad competente en materia de derechos intelectuales serviran para interpretar
las reivindicaciones.

Articulo 278.- Derechos del titular de una patente.- La patente confiere a su titular
el derecho de impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento
cualquiera de los siguientes actos:

a) Cuando en la patente se reivindica un producto:
1.  Fabricar el producto;
2. Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para
alguno de estos fines; y,

b) Cuandeo en la patente se reivindica un procedimiento:
1. Emplear el procedimiento; o,
2. Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto
a un producte obtenido directamente mediante el procedimiento.

Articulo 279.- Limitaciones al derecho del titular de una patente.- El titular de
una patente no podra ejercer el derecho prescrito en el articulo anterior en cualquiera
de los siguientes casos:

a) Actos realizados en el &mbito privado y a escala no comercial;

b) Actos realizados con fines de experimentacién, respecto al objeto de la invencién
patentada;

¢) Actos realizados con fines de ensefianza o de investigacidn cientifica o académica;

d) Actos referides en el articulo 5 del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial;

e) Cuando la patente proteja un material biolégico, 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; vy,

f}) Actos relacionados con el testeo, uso, fabricacién o venta de una invencidn
patentada con el tnico fin de generar y presentar informacion requerida para la
aprobacién de la fabricacién, uso o venta de cualquier producto, incluyendo
productos farmacéuticos y quimicos agricolas, en el Ecuador N&n otro pafs, asf
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comgo para la produccién de productos destinados a la venta después de la fecha de
expiracion de la patente.

Articulo 280.- Del agotamiento del derecho.- La patente no conferira el derecho de
impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido
por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio de
cualquier pais con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de una persona
econdémicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra persona
autorizada para ello.

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

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

Articulo 281.- Usuario previo.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la
patente previstas en el presente Capitulo, 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 presentacién de la solicitud sobre la que se concedié la patente, ya
se encontraba utilizando o explotando la invencion, o hubiere realizado preparativos
efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrd el derecho de iniciar o de continuar la utilizacién o
explotacién de la invencién, pero este derecho sélo podra cederse o transferirse junto
con ¢l establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilizacién o
explotacidn,

Articulo 282.- De la transferencia.- Una patente concedida o una solicitud en
trdmite de concesién podra ser transferida por acto entre vivos o por via sucesoria.

Deber4 inscribirs¢\ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales
toda transferencik) sobre una patente concedida o una solicitud en tramite de
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concesion. Dichos negocios juridicos se perfeccionardn y surtirdn efectos a partir de

su inscripcidn ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.
A efectos de la inscripcidn, la transferencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podrd solicitar la inscripcidn de una transferencia.

Articulo 283.- De la concesion de licencias.- Una patente concedida o una solicitud
en tramite de concesién podra ser objeto de licencia a uno ¢ mas terceros para la
explotacion de la invencién respectiva.

Debera inscribirse ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales
toda licencia de explotacidn de una patente concedida o una solicitud en tramite de
concesién. Dichos negocios juridicos se perfeccionardn y surtiran efectos a partir de
su inscripcidn ante la autoridad competente en materia de derechos intelectuales.

A efectos de la inscripcion, la licencia debera constar por escrito.
Cualquier persona interesada podra solicitar la inscripcién de una licencia.

En caso de que exista algan cambio respecto al nombre o direccién del titular de la
patente durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro debhera
solicitar su inscripcién a la autoridad competente en materia de derechos
Intelectuales.

En caso contrario, cualquier notificacién realizada conforme a los datos que figuren en
el registro se reputara vélida.

Las sublicencias requerirdn autorizacién expresa del titular de los derechos.

Articulo 284.- Inscripcion de los contratos de transferencia o licencia.- La
autoridad competente en materia de derechos intelectuales no inscribira los contratos
a través de los cuales se transfiera o se conceda licencia para la explotacion de
patentes que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Comun de Tratamiento a
los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias, 0 que no se
ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales schre practicas comerciales
restrictivas de la libre competencia o sobre competencia desleal. Caso contrario, en lo
gue fuere pertinente, se estard a lo dispuesto en la Ley\\Orgéanica de Regulacién y

Control del Poder de Mercado y se aplicaran las sanciones pkavistas en la misma.
t" .
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Seccién VI

De los actos posteriores ala concesién

Articulo 285.- Modificaciones al Registro.- El titular de una patente concedida
deberd inscribir ante la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales
cualquier cambio en el nombre, direccién, domicilio u otros datos del titular, o de su
representante o apoderado. En caso contrario, cualquier notificacion realizada
conforme a los datos que figuren en el registro se reputara valida.

Articulo 286.- De las reformas a las reivindicaciones.- El titular de una patente
podrd pedir a la autoridad competente en materia de derechos intelectuales que se
modifique Ia patente para limitar el aicance de una o mas de las reivindicaciones. Del
mismo modo, podré pedir la correccién de cualquier error material en la patente.

Seccion VII
De la renuncia

Articulo 287.- De la renuncia.- El titular de una patente podra renunciar a una o més
reivindicaciones de la patente o a la patente en su totalidad, mediante declaracion
dirigida a la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. La renuncia
surtird efectos desde la fecha de recepcion de la declaracion respectiva.

Seccién VIII
De la nulidad de la patente

Articulo 288.- Nulidad absoluta de la patente.- La autoridad competente en materia
de derechos intelectuales, de oficio o a solicitud de cualquier persona, y en cualquier
momento, declarara la nulidad absoluta de una patente, en los siguientes casos:

a) Siel objeto de la patente no constituyese una invencion;

b) Sila patente hubiese sido concedida para una invencién no patentable;

¢) Silainvencién no cumpliese con los requisitos de patentabilidad;

d) Sila patente no divulgase suficientemente la invencién;

e) Si las reivindicaciones incluidas en la patente no estuviesen enteramente
sustentadas en la descripcién;

f) Sila patente concedida contuviese una divulgacién méas amplia que en la solicitud
inicial y ello implicase una ampliacién de la proteccién;

g) De ser el casopsi no se hubiese presentado la copia del contrato de acceso, cuando
los productos|p procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o
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desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
gue el Ecuador es pais de origen;

h} De ser el caso, si no se hubiese presentado la copia del documento gue acredite la
licencia o autorizacién de uso de los conocimientos tradicionales de las
comunidades indigenas, afrcamericanas o locales del Ecuador o los paises
miembros de la Comunidad Andina, cuande los productos o procesos cuya
proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos
conocimientos de los que el Ecuador o cualquiera de los pafses miembros de la
Comunidad Andina es pais de origen;

i) Sila patente hubiese sido concedida en contravencién del articulo 267;

i} Sila patente hubiese sido concedida en contravencidén del articulo 271;

K} Si se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la ley para los
actos administrativos; o,

1) Sila patente hubiese sido concedida con cualquier otra violacién a la ley que
sustancialmente haya inducido a su concesién.

Cuando las causales indicadas anteriormente sdélo afectaren alguna de las
reivindicaciones o partes de una reivindicacion, la nulidad se declarard soclamente con
respecto a tales reivindicaciones o a tales partes de la reivindicacién, segun
corresponda.

La patente, Ia reivindicacién o aquella parte de una reivindicacidon que fuese declarada
nula, se reputara sin ningin valor desde la fecha de presentacién de la solicitud de la
patente.

Articulo 289.- De la nulidad relativa.- Los actos administrativos afectados por
vicios que no llegaren a producir la nulidad absoluta, de conformidad con el articulo
precedente, quedardn afectados de nulidad relativa. En estos casos, la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales podrd declarar dicha anulacién
dentro de los cinco afios siguientes contados a partir de la fecha de la concesién de la
patente.

Articulo 290.- Accion de anulacion por falta de derecho.- La autoridad competente
en materia de derechos intelectuales podrd anular una patente cuando se hubiese
concedido a quien no tenia derecho a obtenerla, La accién de anulacién sélo podra ser
iniciada por la persona a quien pertenezca el derecho a obtener la patente. Esta accién
prescribira a los cinco afos contados desde la fecha de concesign de la patente o a los
dos afies contados desde la fecha en que la persena a quien p&r{enezca ese derecho
tuvo conocimiento de la explotacion de la invencion en el pais,‘gglicandose el plazo

que venza primero. \i ”
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Articulo 291.- Notificacién y presentacion de argumentos y pruebas.- En los casos
de nulidad, se notificard a las partes para que hagan valer los argumentos y presenten
las pruebas que estimen convenientes.

Cuando fuese necesario para resolver sobre la nulidad de una patente, se podra pedir
al titular de la patente que presente uno ¢ mas de los documentos referidos en el
articulo 285 relativos a la patente objeto del procedimiento.

Articulo 292.- Plazos para la presentacion de argumentos y pruebas.- Los
argumentos y pruebas a que se refiere el articulo anterior se presentardn dentro de
los dos meses siguientes a la notificacién. Antes del vencimiento del plazo, cualquiera
de las partes podra solicitar una prérroga por dos meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la autoridad competente en
materia de derechos intelectuales decidird sobre la nulidad de la patente, lo cual
notificard a las partes mediante resolucion,

Articulo 293.- Dafios y perjuicios.- Las acciones precedentes no afectaran las que
pudieran corresponder por dafios y perjuicios.

Seccidn IX
De la caducidad de la patente

Articulo 294.- Caducidad de la patente y plazo de gracia.- Para mantener vigente
la patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite, deberén pagarse las tasas
anuales fijadas por la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales. Las
anualidades deberan pagarse por afios adelantados,

La fecha de vencimiento de cada anualidad serd el Wltimo dia del mes en que fue
presentada la solicitud, segiin el articulo 276. Podran pagarse dos o més 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 perfodo 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 anudl\conforme a este articulo producird de pleno
derecho la caducidad de la patente o g4 la solicitud de patente.
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Seccidon X
Del régimen de licencias obligatorias

Articulo 295.- Otorgamiento de licencia obligatoria por falta de uso.- Vencido el
plazo de tres aflos contados a partir de la concesién de la patente o de cuatro afios
contados a partir de la selicitud de la misma, el que resulte mayor , la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales, a solicitud de cualquier interesado,
otorgara una licencia obligatoria principalmente para ia produccién industrial del
producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sélo si en
el momento de su peticién la patente ne hubiere sido objeto de explotacién, o si ésta
hubiera estado suspendida por mas de un afio.

Se entenderd por explotacién la produccién industrial del producto objeto de la
patente o el uso integral del procedimiento patentado en el Ecuador junto con la
distribucion y comercializacién de los resultados obtenidos, de forma suficiente para
satisfacer la demanda del mercado.

La licencia obligateria no serd concedida si el titular de la patente justifica su inaccién
por restricciones impuestas por leyes o reglamentaciones, o razones de fuerza mayor
o caso fortuito.

Articulo 296.- Notificacion y alcance de la licencia obligatoria.- La concesién de
las licencias obligatorias a las que se refiere el artfculo anterior, procederé previa
notificacion al titular de la patente, para que dentro de los sesenta dfas siguientes haga
valer sus argumentaciones si lo estima conveniente.

La autoridad competente en materia de derechos intelectuales establecera el alcance o
extension de la licencia, especificando, en particular, el perfodo por el cual se concede,
el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensacién econémica. Esta
compensacion debera ser adecuada, segin las circunstancias propias de cada caso,
considerando en especial el valor econdmico de la autorizacién.

Articulo 297.- Modificaciéon de condiciones de las licencias obligatorias.- A
peticion del titular de la patente o del licenciatario, las condiciones de las licencias
obligatorias podran ser modificadas por la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales cuando asi le justifiquen nuevos hechos y, en particular,
cuando el titular de la patente conceda oﬂg\a licencia en condiciones méas favorables
que las establecidas en la licencia obligatoris
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Articulo 298.- Obligaciones del licenciatario.- El licenciatario estard obligado a
explotar la invencidn, dentro del plazo de tres afios contados a partir de la fecha de
concesién de la licencia, salvo que justifique su inaccidon por razones de caso fortuito o
fuerza mayor. En caso contrario, a solicitud del titular de la patente, la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales revocara la licencia obligatoria.

Articulo 299.- Declaratoria y alcance de la licencia obligatoria otorgada por
razones de interés piblico.- Previo declaratoria por Decreto Ejecutivo o resolucién
ministerial de la existencia de razones de interés publico, de emergencia o de
seguridad nacional y, sélo mientras estas razones permanezcan, el Estado podra, en
cualquier momento y sin necesidad de negociacién previa con el titular de la patente,
disponer el uso piiblico no comercial de una invencién patentada por una entidad
gubernamental o un contratista, o someter la patente a licencia obligatoria. La
autoridad competente en materia de derechos intelectuales otorgara las licencias que
se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado
conforme lo dispone esta Seccidn, El titular de la patente sera notificado cuando sea
razonablemente posible. '

La decisién de concesidén de la licencia obligatoria establecera el alcance o extension
de la misma, especificando en particular el periodo por el que se concede, el objeto de
la licencia, el monto y las condiciones de pago de las regalias, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 303 de este Capitulo.

La concesién de una licencia obligatoria por razones de interés piblico no menoscaba
el derecho del titular de la patente a seguir explotandola.

Articulo 300.- Licencia obligatoria por practicas anticompetitivas.- De oficio 0 a
peticién de parte, la autoridad competente en materia de derechos intelectuales
otorgard licencias obligatorias cuando se presenten practicas que hayan sido
declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia
como contrarias a la normativa correspondiente, en particular cuando constituyan un
abuso de la posicion dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

En estos casos, para determinar el importe de la remuneracién en beneficio del titular
de la patente, se tendrd en cuenta la necesidad de corregir las précticas
anticompetitivas.

Articulo 301.- Licencij obligatoria por dependencia.- La autoridad competente en
lectuales otorgard licencia en cualquier momento, si ésta es

e una segunda patente cuya explotacion requiera
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necesariamente del empleo de una primera patente. Dicha licencia estara sujeta, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 303, a lo siguiente:

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

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

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

Articulo 302.- Licencia obligatoria para el titular de una obtencién vegetal.-
Cuando el obtentor de una variedad vegetal no pudiere solicitar o explotar un
certificado de obtentor sin vulnerar el derecho resultante de una patente de
invencion, podra solicitar una licencia obligatoria sobre esa patente en la medida en
gue fuese necesaria para explotar la variedad objeto de ese certificado.

En este caso, el titular de la patente tendrd derecho a una licencia obligatoria
reciproca para utilizar la variedad protegida en cuanto fuese necesario para explotar
la invencién patentada.

La licencia obligatoria que se conceda sélo podrd transferirse con el certificado o la
patente cuya explotacidn necesita la licencia.

Articulo 303.- Condiciones para el otorgamiento de licencias obligatorias.- El
otorgamiento de licencias obligaterias y el uso ptblico no comercial regulados en esta
Secci6n estaran sujetos a lo siguiente:

a) Cuando se solicite una licencia obligatoria segin los articulos 295, 301 y 302, el
potencial licenciatario deberé probar que ha intentado obtener la autorizacion del
titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y, que
esos intentos no han side contestados o lo han sido negativamente, dentre de un
plazo no inferior a cuatro meses contados a partir de la solicitud formal en que se
hubieren incluido tales términos y condiciones en forma suficiente para permitir al
titular de la patente formarse criterio. Tratdndose de casos de emergencia nacional,
0 en otras circunstancias de extrema urgencia, o en los casos de uso publico no
comercial, se notificara al titular del derecho de propiedad intelectual eq cuanto sea

razonablemente posible; \
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b) La licencia obligatoria no serd exclusiva y no se podran conceder sublicencias. Solo
podra transferirse con la parte de la empresa o de su activo intangible que permite
su explotacion industrial, debiendo la transferencia constar por escrito e inscribirse
ante la Autoridad competente en materia de derechos intelectuales;

¢) La licencia obligatoria serd concedida principalmente para abastecer el mercado
interno, salvo cuando se trate de la exportacién de productos farmacéuticos
conforme a la Decisién de la Organizacidn Mundial del Comercic del 30 de agosto
de 2003 o de la norma que la sustituya, o salvo cuando se trate de practicas que
hayan sido declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la
competencia como contrarias a la normativa correspondiente;

d) El licenciatario deberd reconocer en beneficio del titular de la patente una
remuneracién adecuada segln las circunstancias de cada caso, habida cuenta del
valor econdmico de la licencia o uso publico no comercial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 300. En defecto de acuerdo entre las partes, luego del
término de treinta dias de notificada la decisién de la autoridad competente en
materia de derechos intelectuales al titular de la patente sobre la concesion de la
licencia o del uso piblico no comercial, la remuneracién serd determinada por
dicha autoridad;

e) La licencia obligatoria podrd revocarse, a reserva de la proteccién adecuada de las
personas que han recibido autorizacién para el uso de la patente, a peticion
motivada del titular de la patente, si las circunstancias que le dieron origen han
desaparecido y no es probable que vuelvan a surgir;

f) Elalcance y la duracién de la licencia obligatoria se limitaran en funcidn de los fines
para los que se concediera; y,

g} Tratdndose de patentes de invencion que protegen tecnologia de semiconductores,
la licencia obligatoria sélo se autorizard para un uso publico no comercial o para
remediar o rectificar una practica declarada por la autoridad competente en
materia de defensa de la competencia como contraria a la normativa
correspondiente.

Articulo 304.- Impugnacién de la licencia obligatoria.- La impugnacion de la
licencia obligatoria o del uso publico no comercial concedido de acuerdo con esta
Seccién no impedira la explotacién ni ejercerd ninguna influencia en los términos y
plazos que estuvieren corriendo. Su interposicién no impedira al titular de la patente
percibir, entre tanto, la compensacién econémica determinadd por la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales, en la parte no redlamada.

CAPITULO 1T
DE LLOS MODELOS DE UTILIDAD
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Articulo 305.- Materia protegible de modelo de utilidad.- Se concederé patente de
modelo de utilidad a toda nueva forma, configuracién o disposicién de elementos de
algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de
sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién
del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia.

Articulo 306.- Materia no protegible por modelo de utilidad.- Los procedimientos
no podran patentarse como modelos de utilidad ni tampoco las materias excluidas de
proteccién como patentes de invencion.

Tampoco se consideraran medelos de utilidad, las esculturas, sbras de arquitectura,
pinturas, grabados, estampados o cualquier otro objeto de caricter puramente
estético.

Articule 307.- Cambio de modalidad de 1a solicitud de patente.- El solicitante de
una patente de modelo de utilidad podra pedir que su solicitud se convierta en una
solicitud de patente de invencién o de registro de disefio industrial, siempre que la
materia objeto de la solicitud inicial lo permita.

Articulo 308.- Disposiciones aplicables a las patentes de modelo de utilidad.-
Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de
invencion en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relacién a los términos
y plazos de tramitacién, los cuales se reducirdn a la mitad conforme lo disponga el
Reglamento. No obstante lo anterior, el plazo establecido en el articulo 274 sera de
doce meses.

Articule 309.- Plazo de proteccion de los modelos de utilidad.- El plazo de
proteccidon de los modelos de utilidad serd de diez afios contados desde la fecha de
presentacién de la solicitud de la patente, de conformidad con el articulo 276.

CAPITULO IV
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Seccion 1
De los requisitos de proteccién

Articule 310.- Originalidad de un esquema de trazado.- Un esquema de trazado
sera protegido cuando sea original. Un esquema de trazado sera considerado original

cuando resulte del esfuerzo intelectual propic de su creaddy y no sea corriente entre
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los creadores de esquemas de trazado vy los fabricantes de circuitos integrados en el
momento de su creacion.

Un esquema de trazado que consista en una combinacion de elementos o
interconexiones que sean corrientes, s6lo estard protegido si la combinacién, en su
conjunto, cumple las condiciones mencionadas en el inciso anterior.

Seccion 11
De los titulares

Articulo 311.- Titularidad.- 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 de que el esquema hubiere sido disefiado por dos o mas personas
conjuntamente, el derecho al registro les correspondera en comiin.

Articulo 312.- Distribucién de titularidad y beneficios de los esquemas de
trazado de circuitos integrados desarrollados en centros educativos y de
investigacién.- Se aplicard el articulo 261 de este Cddigo cuando el esquema se
hubiere disefiado en el curso de las investigaciones o actividades mencionadas en
dicho articulo.

Articulo 313.- De la titularidad del esquema de trazado de circuitos integrados
desarrollados en cumplimiento de un contrato.- Se aplicara el articulo 262 de este
Cédigo cuando el esquema se hubiere disefiado en cumplimiento de un contrato de
obra o en el marco de una relacién laboral,

Seccion 111
De la solicitud

Articulo 314.- Plazo de presentacion.- En caso de que el esquema de trazado se
hubiese explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de
registro deberd presentarse dentro de un plazo de dos afios contado a partir de la
fecha de la primera explotacién comercial del esquema. Si la solicitud se presentare
después de vencido ese plazo, el registro serd denegado.

Seccion IV
Del tramite de la solicitud
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Articulo 315.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para obtener un
esquema de trazado de circuito integrado se presentaré ante la autoridad competente
en materia de derechos intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demas
normas que disponga el Reglamento. De igual forma, se estabiecerd los requisitos,
plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicacién, la
presentacion de oposiciones y la concesién o denegacién de la solicitud en el
Reglamento de este Cédigo.

Seccién V
De los derechos y limitaciones

Articulo 316.- Duracion de la proteccién del esquema de trazado.- La proteccién
sobre un esquema de trazado registrado tendra una duracién de diez afios contados a
partir de la mas antigua de las siguientes fechas:

a) La fecha en que se hubiere realizado la primera explotacién comercial en cualquier
lugar del mundo; o,
b) La fecha en que se hubiere presentado la solicitud de registro.

La proteccién de un esquema de trazado registrado caducara en todo caso al vencer
un plazo de quince afos contade desde el Gltimo dia del afio en que se creé el
esquema,

Articulo 317.- Independencia de proteccién.- La proteccién sobre un esquema de
trazado registrado se aplicard independientemente de que el circuito integrado que
incorpora el esquema de trazado registrado se encuentre incorporado en un articulo e
independientemente de que el esquema de trazado se haya incorporado en un circuito
integrado.

Articulo 318.- Derechos del titular de un registro.- El registro de un esquema de
trazado de circuito integrado confiere a su titular el derecho de impedir a terceras
personas que no tengan su consentimiento realizar cualquiera de los siguientes actos
con fines comerciales:

a) Reproducir, por incorporacién 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
condicién de originalidad conforme al articulo 310;

b) Importar, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de trazado protegido,
o un circuito integrado que incorpore ese esquema; o, \
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¢) Importar, vender o distribuir de cualquier forma un articulo en el que se encuentre
incorporado el circuito integrado protegidoe, s6lo en la medida en que éste siga
conteniendo un esquema de trazado ilicitamente reproducido.

Articulo 319.- Ambito de la proteccion.- La proteccién conferida por el registro sélo
atafie al esquema de trazado propiamente, y no comprende ninguna idea, algoritmo,
concepto, proceso, sistema, técnica o informacién codificados o incorporados en el
esquema de trazado.

Articulo 320.- Limitaciones al derecho del titular.- El registro de un esquema de
trazado no conferird el derecho de impedir los siguientes actos:

a) Actos realizados en el &mbito privado y con fines no comerciales;

b) Actos realizados con fines de evaluacién, andlisis o experimentacién;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacién
cientifica o académica; y,

d) Actos referidos en el articulo 5ter. del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial.

Articulo 321.- Del agotamiento del derecho.- El registro de un esquema de trazado
no conferira 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 de cualquier pais con el consentimiento del titular, de un
licenciatario, de una persona econémicamente vinculada al titular o al licenciatario, o
de cualquier otra persona autorizada para ello.

A efectos del parrafo precedente, se entenderd que dos personas estan
econémicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre
la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacién del esquema de trazado
protegido, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Articulo 322- Segundo esquema de trazado creado mediante evaluacién.- El
titular del registro de un primer esquema de trazado no podra impedir a un tercero
realizar actos de explotacién industrial o comercial relativos a un segundo esquema
de trazado creado por un tercero mediante la evaluacién o el andlisis del primer
esquema de trazado protegido, siempre que el segundo esquema de trazado asf{
creado cumpla la condicign de originalidad conforme al articulo 310. Tampoce podra
impedir esos actos respettp de los circuitos integrados que incorporen el segundo
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esquema de trazado as{ creado, ni de los articulos que incorporen tales circuitos
integrados.

Articulo 323.- Creacion independiente.- El titular del registro de un esguema de
trazado no podrd impedir a un tercero realizar los actos mencionados en el articulo
318 respecto de otro esquema de trazado original creado independientemente por un
tercero, aun cuande fuese idéntico.

Articulo 324.- No infraccién de derechos.- No se considerara infraccién a los
derechos sobre un esquema de trazadoe registrado la realizacidn de alguno de los actos
referidos en el articulo 318 respecto de un circuito integrado que incorpore un
esquema de trazado ilicitamente reproducido, o de un articulo que contenga tal
circuito integrado, cuando la persona que realizare u ordenare dichos actos no
supiera, y no tuviera motivos razonables para saber, al adquirir el circuito integrado o
el articulo que incorpora tal circuito integrado, que ese esquema de trazadoe se habfa
reproducido ilicitamente. Desde el momento en que esa persona reciba aviso
suficiente de la ilicitud del esquema de trazado, pedra continuar realizando esos actos
respecto de los productos que aln tuviera en existencia o que hubiese pedido desde
antes, pero, a peticién del titular del registro, deberd pagarle una compensacién
equivalente a una regalfa razonable basada en la que corresponderia pagar por una
licencia contractual.

Articulo 325.- Aplicacion y procedimiento concerniente a las solicitudes de
registro y a los registros de esquemas de trazado de circuitos integrados.- Ser
aplicable a las solicitudes de registro de esquemas de trazado de circuitos integrados y
a los registros de esquemas de trazado de circuitos integrados lo dispuesto en los
articulos 282 a 285 de este Cédigo.

Seccion VI
De la nulidad del registro

Articulo 326.- De nulidad absoluta.- La autoridad competente en materia de
derechos intelectuales, de oficio o a peticion de parte, y en cualquier momento,
declarara la nulidad absoluta de un registro dc esquema de trazado, en los siguientes
Cas0s:

a) El objeto del registro no constituyese un esquema de trakxado;
b) El registro no cumpliese con los requisitos de protecciop\previstos en el articulo
310; -

b .
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c) El registro hubiese sido concedido para un esquema de trazado presentado

después de vencido el plazo sefialado en el articulo 314; o,

d) Se configurasen las causales de nulidad absoluta previstas en la legislacién 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,
quedando el registro vigente para las demads partes, siempre que ellas en su conjunto
cumplan con el requisito de originalidad previsto en el articulo 310.

El esquema de trazado o la parte del mismo que fuese declarado nulo, se reputara
nulo y sin ningtn valor desde 1a fecha de presentacidn de la solicitud de registro.

Articulo 327.- Procedimiento para declarar la nulidad de registro de sistema de
trazado.- En cuanto a la nulidad de un registro de esquema de trazado, seran
aplicables los articulos 289 y 292 de este Codigo.

Seccion VII
Del régimen de licencias

Articulo 328.- Licencias obligatorias.- Por falta de explotacién o por razones de
interés publico, en particular de emergencia nacional, salud piiblica o seguridad
nacional, o para remediar alguna practica anticompetitiva, la autoridad competente en
materia de derechos intelectuales podra, a peticién de una persona interesada o de
otra autoridad competente, disponer en cualquier tiempo:

a) Que un esquema de trazado registrado sea usado o explotado industrial o
comercialmente por una entidad estatal o por una o mas personas de derecho
plblico o privado designadas al efecto; o, '

b) Que tal esquema de trazado quede abierto a la concesién de una o mas licencias
obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales podrd conceder tal licencia a quien la solicite, con sujecién a las
condiciones establecidas.

Ser4n aplicables a la concesién de una licencia obligatoria respecto de un esquema de
trazado las condiciones establecidas para la concesién de licencias obligatorias
respecto de patelites de invencién, en lo que fuere pertinente.
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CAPITULO V
DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

Seccién 1
De los requisitos de proteccién

Articulo 329.- Materia protegible.- Se considerard como disefio industrial la
apariencia particular de un producto gue resulte de cualquier reunién de lineas o
combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional,
linea, contorno, configuracidn, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad
de dicho producto.

Articulo 330.- Requisitos de proteccién.- Serdn registrables disefios industriales
gue sean nuevos.

Un disefic industrial no se considerara nuevo si, antes de la fecha de la solicitud o de la
fecha de prioridad validamente invocada, se hubiese hecho accesible al publico en
cualquier Jugar del territorio nacional ¢ momento, mediante su descripcidn,
utilizacion, comercializacién o por cualquier otro medio.

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

Articulo 331.- Materia no protegible.- No serdn registrables:

a} Los disefios industriales cuya explotacion comercial deba impedirse
necesariamente para proteger a la moral o al orden publico, A estos efectos, la
explotacion comercial de un disefio industrial no se considerard contraria a la
moral o al orden publico sélo por razén de existir una disposicién legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién;

b) Los disefios industriales cuya apariencia estuviese dictada esencialmente por
consideraciones de orden técnico o por la realizacién de una funcién técnica, que
no incorpore ningun apoite arbitrario del disefiador;

c) Los disefios industriales que consistan Unicamente en una forma cuya
reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el
diseflo sea montado mecénicamente o conectado con otro producto del cual forme
parte. Esta prohibicién no se aplicard tratindose de productos en los cuales el
disefio radique en una forma destinada a permitir el montajeo la conexién multiple
de los productos o su conexién dentro de un sistema modu}a;‘s;ig
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d) Los disefios industriales que contengan signos, simbolos, figuras, personajes, entre
otros, que constituyan la expresién de la cultura o conocimiento tradicional de las
comunidades indigenas, afroamericanas ¢ locales.

Seccign 11
De los titulares

Articulo 332.- Titularidad.- El derecho al registro de un disefio industrial pertenece
al diseflador. Este derecho podrd ser transferido por acto entre vives o por via
sucesoria.

Los titulares del registro podran ser personas naturales o juridicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente un disefio industrial, el derecho al registro
corresponde en comn a todas ellas.

Si varias personas hicieran el mismo disefto industrial, independientemente unas de
otras, e] registro se concederd a aquella o a su derechohabiente que primero presente
la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha mas antigua.

Articulo 333.- De los titulares de derechos de disefios industriales creadas en las
instituciones de educacién superior y centro educativos - Se aplicara el articulo
261 de este Codigo cuando el disefic se hubiere realizado en el curso de las
investigaciones o actividades mencionadas en dicho articulo.

Articulo 334.- Diseiio industrial realizado en cumplimiento de un contrato.- Se
aplicara el articulo 262 de este Cédigo cuando el disefio se hubiere realizado en
cumplimiento de un contrato de obra 0 en el marco de una relacién laboral.

Seccion HI
De la solicitud de registro

Articulo 335.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para obtener un disefio
industrial se presentard ante la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demds normas que disponga el
Reglamento. De igual forma, se establecerd en el Reglamento de este Cddigo los
requisitos, plazos y procedimientgs, para, entre otros, el examen de la solicitud, su
publicacién, la presentacién de opdiciones y la concesién o denegacién de la solicitud

en el Reglamento de este Cédigo.
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Seccion IV
De los derechos y limitaciones

Articulo 336.- Duracion del registro de disefio industrial.- El registro de un disefio
industrial tendrd una duracién de diez ahos, contados a partir de la fecha de
presentacién de la solicitud. Se tendra por fecha de presentacion:

a) Para el caso de sclicitudes nacionales, la fecha de presentacién de la solicitud
certificada por la autoridad competente en materia de derechos intelectuales; o,

b) Para el caso de solicitudes que reivindiquen prioridad bajo algin tratado, la fecha
de presentacion de la solicitud cuya prioridad se reivindique.

Articulo 337.- Derecho del titular de un disefio industrial.- El registro de un
disefio industrial conferird a su titular el derecho de impedir a terceras personas que
no tengan su consentimiento fabricar, vender o importar con fines comerciales
productos que incorporen o reproduzcan el disefio industrial.

El registro también conferirad el derecho de actuar contra terceros que fahriquen,
vendan o importen con fines comerciales un producto cuyo disefic sélo presente
diferencias secundarias con respecto al disefic protegido o cuya apariencia sea
similar.

Articulo 338.- Ambito de proteccién.- La proteccién conferida a un disefio industrial
no se extenderd a los elementos o caracteristicas del diseno dictados esencialmente
por consideraciones de orden técnico o por la realizacién de una funcidn técnica, que
no incorporen ningin aporte arbitrario del disefiador.

La proteccién conferida a un disefio industrial no comprendera aquellos elementos o
caracteristicas cuya reproduccién exacta fuese necesaria para permitir que el
producto que incorpora el disefio sea montado mecanicamente o conectado con otro
producto del cual forme parte. Esta limitacién no se aplicard tratandose de productos
en los cuales el disefic radica en una forma destinada a permitir el montaje o la
conexion multiple de los productos, o su conexién dentro de un sistema modular.

Articulo 339.- Del agotamiento del derecho.- El registro de un disefio industrial no
conferird el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un
producto que incorpore o reproduzca ese disefio, después de que ese producto se
hubiese introducido en el comercio de cualquier pais con el consentimiento del titular,
de un licenciatario, de una persona economicamente vinculpgda al titular o al

licenciatario, o de cualquier otra persona autorizada para ello. -—
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A efectos del parrafo precedente,” se entendera que dos personas estin
econémicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre
la otra una influencia decisiva con respecto a la explotacién del disefio industrial, o
cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Seccion V
De la nulidad del registro

Articulo 340.- Nulidad absoluta.- La autoridad competente en materia de derechos
intelectuales, de oficio o a peticién de parte, y en cualquier momento, declarara la
nulidad absoluta de un registro de disefio industrial, en los siguientes casos:

a) El objeto del registro no constituyese un disefio industrial;

b) El disefio industrial no cumpliese con los requisitos de proteccién;

¢} El registro hubiese sido concedido para una materia excluida de proteccidn como
disefio industrial; o,

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

Articulo 341.- Procedimiento aplicable a la nulidad.- En cuanto a la nulidad de un
registro de disefio industrial, seran aplicables los articulos 289 a 292 de este Cédigo.

Seccion VI
Remision

Articulo 342.- Disposiciones aplicables a los diseiios industriales.- Seran
aplicables a los disefios industriales las disposiciones de los articulos 255, 272, 279
literales a), b), ) y d}, 282, 283, 284 y 285 de este Codigo.

CAPITULO VI
DE LAS MARCAS

Seccién 1
De los requisitos de proteccion

Articulo 343.- Registro de marca.- Se entendera por marca cualquier signo que sea
apto para distinguir producfos o servicios en el mercado. Podran registrarse como
marcas los signos que sean susceptibles de representacion grafica.
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La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningin

caso serd obstaculo para su registro.

Podrdn constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a)
b)

Las palabras o combinacién de palabras;
Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos;

c)
d)
e)
f)

Las letras y los niumeros;

Un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

La forma de los productos, sus envases o envolturas; y,

Cualquier combinacidon de los signos indicados en los apartados anteriores.

Las marcas de instituciones del sector publico, deberén reflejar la identidad cognitiva
y cultural del pais, segtin lo establecido en el Reglamento

Articulo 344.- Prohibiciones absolutas al registro de marca.- No podran
registrarse como marcas los signos que:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

No puedan constituir marca conforme al primer parrafo del articulo anterior;
Carezcan de distintividad;

Consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o
en fermas o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funcién de dicho
producto o del servicio de que se trate;

Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja
funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

Consistan exclusivamente en un signo o indicacién que pueda servir en el
comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geogrdfica, la época de produccidn 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;

Consistan exclusivamente en un signe o indicacién que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que sc trate;

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacién comun o
usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la
usanza del pafs; '

Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado
por una forma especifica; |:
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Puedan engafiar a los medios comerciales o al publico, en particular sobre la
procedencia geografica, la naturaleza, el modo de fabricacidn, las caracteristicas,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
Reproduzcan, imiten o contengan una denominacién de origen protegida para los
mismos productos o para productes diferentes, cuando su uso pudiera causar un
riesgo de confusién o de asociacién con la denominacién; o implicase un
aprovechamiento injusto de su notoriedad;

Contengan una denominacién de origen protegida para vinos y bebidas
espirituosas;

Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, el nombre, los escudos de
armas, banderas y emblemas de los Estados y toda imitacién desde el punto de
vista heraldico, asi como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas
o denominaciones de cualquier organizacién internacional. Sin embargo, podran
registrarse estos signos cuando no induzcan a confusion sobre la existencia de un
vinculo entre el solicitante y el estado u organizacién de que se trate;
Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los signos, sellos o
punzones oficiales de control o de garantfa adoptados por los Estados cuando su
uso pudiera causar un riesgo de confusién o de asociacion;

Reproduzcan o imiten el nombre del Estado, los gobiernos locales o sus simbolos
oficiales, asi como los nombres, siglas y simbolos oficiales de las instituciones,
organismos y entidades publicas, o los signos que constituyan marca pais, salvo
que su registro se solicite por la autoridad competente;

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 o los paises miembros de la Comunidad Andina;

Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del pais, o de
cualquier pafs, titulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas,
timbres o especies fiscales en general;

Reproduzcan, imiten o contengan la denominacién de una variedad vegetal
protegida en el pais o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o
servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusién o
asociaci6n con la variedad; o,

Sean contrarios ala ley, a lamoral, al orden puiblico o a las buenas costumbres.

Los signos mencionados en los literales b), e), f), g) ¥y h) que no sean intrinsecamente
capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes podrdn registrarse como
marca cuando hubieren adquirido aptitud distintiva por efecto de su uso constante en
el pais para identificar los productos o servicios del s¢licitante o su causante.
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Articulo 345.- Prohibictones Relativas.- Tampoco podran registrarse como marca
los signos que afectaren derechos de terceros, tales como aquellos signos que:

a)

b)

d)

g)

h}

Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
o0 registrada, para los mismos productos o servicies, 0 para productos o servicios
respecto de los cuales el uso de la marca pudiera causar un riesgo de confusién o
de asociacidn;

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 asociacidn;

Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre
que dadas las circunstancias, su usoc pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacidn;

Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que
dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacion, cuando el sclicitante sea o hubiese sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo
protegido en el pals o en el extranjero;

Constituyan wuna reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién o
transcripcidn, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido,
cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo,
cuande su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusién o de asociacién
con ese tercerc o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del
prestigio del signo; o la dilucidon de su fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario;

Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas juridicas con
o sin fines de lucro, 6 personas naturales, en especial, tratdndose del nombre,
apellido, firma, titulo, hipocor{stico, seuddnimo, imagen, retrato o caricatura de
una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del
publico como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o de sus herederos;

Consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho
de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

Consistan en el nombre de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales, o
las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para
distinguir sus productos, servicics o la forma de procesarlos, o que constituyan la
expresion de su cultura o practica, salvo que la solicitud sedypresentada por la
propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, \
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i) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros
galardones, salvo por quienes los ctorguen.

Articulo 346.- Solicitud de mala fe.- Cuando la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales tenga indicics razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado de mala fe 0 para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro.

Articulo 347.- Del procedimiento de registro.- La solicitud para registro de una
marca se presentard ante la autoridad competente en materia de derechos
intelectuales de acuerdo al contenido, requisitos y demas normas que disponga el
Reglamento. De igual forma, el Reglamento de este Cédigo establecera los requisitos,
plazos y procedimientos, para, entre otros, el examen de la solicitud, su publicacion, la
presentacién de oposiciones y la concesion o denegacién de la solicitud.

Seccion 11
De los derechos y limitaciones

Articulo 348.- Derecho al uso exclusivo de una marca.- El derecho al uso exclusivo
de una marca se adquirira por su registro ante la autoridad competente en materia de
derechos intelectuales.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. S6lo se admitirdn variaciones en
elementos que no alteren el caricter distintivo del signo registrado.

Articulo 349.- Duracién del registro de una marca.- El registro de una marca
tendrd una duracién de diez afios contados a partir de la fecha de su concesién y
podra renovarse por periodos sucesivos de diez afios.

Articulo 350.- Renovacién de registro de marca.- El titular del registro, o quien
tuviere legitimo interéds, debera solicitar la renovacidn del registro ante la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales dentro de los seis meses anteriores a
la expiracién del registro. No obstante, tanto e} titular del registro como quien tuviere
legitimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la
fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovacién. Durante el plazo
referido, el registro de marca mantendra su plena vigencia.

Para la renovacién, no se exigirad prueba de uso de la marca. Bastard la presentacion
de la respectiva solicitud y\la renovacion se otorgara sin mas tramite, en los mismos
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términos del registro original. Sin embargo, el titular podra reducir o limitar los
productos o servicios indicados en el registro original.

Articulo 351.- Derecho conferidos por el registro de marca.- El registro de la
marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras persconas realicen sin su
consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

a)

b)

d)

Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a
los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de
tales productos;

Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales
materiales;

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusién o un
riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratdndose del uso de un signo
idéntico para productos o servicios idénticos se presumird que existe riesgo de
confusion;

Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiera
causar al titular del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de
una dilucién 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 o de
su titular; y,

Usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente
conocida, aun para fines no comerciales, cuando elle pudiese causar una dilucién
de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitaric de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.

Articulo 352.- Uso de un signo en el comercio por parte de un tercero.- A efectos
de lo previsto en los literales d} e] y f} del articulo anterior, constituirénﬁ.\gso de un

signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos;
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a} Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o
servicios con ese sigho;

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c¢) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o
comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de
comunicacién empleado y sin perjuicic de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

Articulo 353.- Uso de la marca por parte de terceros con propdsitos
informativos.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a titulo de marca,
los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el
comercio su propio nombre, domicilio o seudénimo; un nombre geografico; o,
cualquier otra indicacién cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor,
lugar de origen o época de produccién de sus productos o de la prestacidn de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que tal uso se limite a propdsitos de
identificacién o de informacidn y no sea capaz de inducir al puiblico a error sobre la
procedencia de los productos o servicios.

Articulo 354.- Uso de marca para anuncio.- El registro de la marca no conferira a su
titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive én
publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de
productos o servicios legitimamente marcados; o, para indicar la compatibilidad o
adecuacién de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la
marca registrada; siempre que en ambos casos tal uso sea de buena fe, se limite el
propésito de informacién al puiblico para la venta y no sea susceptible de inducirlo a
error o confusion sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

Articulo 355.- Del agotamiento del derecho.- El registro de una marca no conferira
el 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 de cualquier pais con el consentimiento del titular, de un licenciatario, de
una persona econdmicamente vinculada al titular o al licenciatario, o de cualquier otra
persona autorizada para ello, en particular cuando los productos y los envases o
embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacion, alteracién o deterioro.

A efectos del parrafo precedente, se entenderd que dos personas estdn
econémicamente vinculadas fuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre
la otra una influencia decisivi\con respecto a la explotacién de los derechos sobre la

marca, 0 cuando un tercero pygda ejercer tal influencia sobre ambas personas.
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